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 Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai apa hal –hal 
yang menyebabkan nama domain dan hak merek dalam Undang –Undang Nomor 20 tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tidak sinkron dan hal yang harus 
dilakukan agar tercapainya sinkronisasi Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19 
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal pengaturan nama domain 
 Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif terhadap taraf 
sinkronisasi vertikal dan horizontal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini 
adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual 
approach). Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan 
hukum primer berupa Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19 Tahun 2016 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan pelaksananya, dan bahan hukum sekunder 
berasal dari doktrin-doktrin para ahli hukum, dan bahan non-hukum lainnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat sinkronisasi mengenai 
pengaturan nama domain dengan merek karena pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 
juncto 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih terdapat kata milik 
berbeda dengan peraturan- peraturan dibawahnya yang sudah menggunakan kata pengguna 
nama domain. Selain itu, Asas first file first serve pada pendaftaran nama domain dan asas 
first to file pada merek berbeda karena pada nama domain tidak ada pemeriksaan substantif 
seperti halnya merek, Upaya sinkronisasi dapat dilakukan dengan merevisi konsep 
kepemilikan pada nama domain dalam karena nama domain itu diperoleh karena adanya 
sewa. Asas pendaftaran nama domain juga sebaiknya diperbaiki dengan adanya pemeriksaan 
subtantif dengan optimalisasi sistem whois terlebih dahulu seperti pemeriksaan pada merek 
agar pengguna nama domain tidak dapat-semata- mata dibatalkan karena adanya gugatan dari 
pemilik merek terkenal. 
 


















Asawati Nugrahani. 2018. E0013068. SYNCHRONIZATION OF TRADEMARK 
RIGHTS REGULATION AND DOMAIN NAMES BASED ON LAW NUMBER 20 OF 
2016 ON TRADEMARK AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND LAW NUMBER 
11 YEAR 2008 JUNCTO LAW NO 19 YEAR 2016 ON INFORMATION AND 
ELECTRONIC TRANSACTIONS. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, University of 
Sebelas Maret. 
This study describes and examines the issue of what matters that cause domain names 
and Trademark rights in Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications 
with Law Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions to be out of sync 
and the things that must be done in order to achieve synchronization of Law Number 20 of 
2016 on Trademark and Geographical Indication with Law Number 11 Year 2008 juncto 19 
Year 2016 on Information and Electronic Transactions in terms of setting domain name 
  This research is normative legal research is prescriptive to vertical and horizontal 
level of synchronization. The approach used in this legal research is the statue approach and 
the conceptual approach (conseptual approach). The source of research can be distinguished 
to be a source of research in the form of primary legal materials in the form of Law Number 
20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 11 Year 2008 juncto 
19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions and their implementing 
regulations, and secondary law material from the doctrines of jurists, and other non-legal 
materials. 
The result of the research shows that there has been no synchronization about the 
domain name arrangement with the Trademark because in Law Number 11 Year 2008 juncto 
19 Year 2016 about Information and Electronic Transactions there are still different word of 
belonging to the regulations under it which have used the word domain name user. In 
addition, the first file first serve basis on domain name registration and the first to file 
principle on different Trademarks because in the domain name there is no substantive 
examination as well as the Trademark, synchronization efforts can be done by revising the 
concept of ownership in the domain name in because the domain name was obtained because 
rent. The domain name registration principle should also be corrected by a substantive 
examination by first optimization of the whois system such as checking on a Trademark so 
that a domain name user can not be solely canceled due to a lawsuit from a well-known 
Trademark owner. 
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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
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A. Latar Belakang 
 
Kebutuhan atas perlindungan merek ditujukan untuk menghindari 
kemungkinan pemalsuan atau persaingan usaha yang tidak sehat karena tujuan  
dari merek adalah sebagai pembeda dengan barang produksi perusahaan lain. 
Produk dengan merek tertentu yang diproduksi oleh suatu perusahaan memiliki 
imej yang berbeda dengan produk perusahaan lain. Praktisnya, penggunaan merek 
memudahkan konsumen dalam proses identifikasi barang yang akan dibeli di 
pasaran dengan kualitas yang bagus atau aman baginya.  
Ketika suatu produk  dengan merek tertentu makin diminati oleh pasar, 
perusahaan tersebut akan membuat sebuah website untuk memudahkan 
perusahaan tersebut memasarkannya. Ketika suatu perusahaan memutuskan 
bahwa pihaknya  ingin menciptakan sebuah website, maka hal pertama yang harus 
dilakukan oleh perusahaan itu adalah menentukan pilihan nama domain (domain 
name) yang akan digunakannya. Biasanya, pemakaian nama domain yang 
digunakan seringkali menggunakan nama perusahaan ataupun merek dagang 
produk yang diproduksi.  
Nama Domain atau yang biasa disebut dengan domain name adalah nama unik 
yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai 
internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut. (Wahyu Hidayat , 2000 : 
125 ) Nama Domain itu mirip dengan sebuah nama jalan di dunia nyata, yang 
berfungsi untuk menghubungkan ke suatu tujuan dan lokasi dari pemilik Nama 
Domain tersebut. Sistem dirancang agar suatu host atau server  lebih mudah di 
ingat sehingga dibuat dalam bentuk deretan huruf bukan berupa deretan angka-
angka yang lebih mudah diingat ( Ahmad M.Ramli, 2006: 10). Misalnya saja IP 
adress yang berbentuk deretan angka seperti  173.194.70.113 diterjemahkan 
menjadi www.google.com.  
Pada dasarnya, seseorang bisa mendaftarkan nama domain dengan nama 
apapun untuk menjadi alamat website baik itu digunakan secara pribadi ataupun 
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komersial asalkan nama domain tersebut tidak bertentangan dengan undang- 
undang. Salah satu hal yang dilarang dalam undang- undang adalah penggunaan 
nama domain dengan mencantumkan merek orang lain untuk membonceng 
keteranan suatu produk tertentu sehingga membingungkan konsumen. Konsumen 
akan mengira suatu produk tersebut merupakan produk dari perusahaan tertentu 
karena menggunakan nama domain yang mirip dengan produk dengan merek 
yang beredar di pasar. 
Penggunaan merek sebagai nama domain nyatanya menuai beberapa masalah. 
Penggunaan nama domain sering kali bergesekan dengan hak merek yang sudah 
terdaftar. Contoh kasus gesekan antara merek dan nama domain terjadi domain di 
Indonesia adalah kasus sengketa domain bmw.id terjadi dimulai saat seorang 
warga Surabaya bernama Benny Muliawan mendapatkan domain bmw.id 
pendaftaran domain .id oleh PANDI (Pengelola nama domain Indonesia). Benny 
tidak memanfaatkan domain tersebut sebagai alamat situs web, melainkan untuk 
akun surat elektronik (email). Ia membukanya untuk email dengan alamat: 
doktermerek@bmw.id sejak Juni 2014. Alamat email ini sudah disebar Benny 
kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang membutuhkan informasi soal 
kekayaan intelektual (http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150112173556-
185-24095/domain-bmwid-diperebutkan-bmw-dan-warga-surabaya/) diakses 
tanggal 15 Desember 2016). 
Kasus ini akhirnya diselesaikan PANDI yang dituangkan dalam putusan PPND 
Nomor 002–0515 yang diputus pada 29 Mei 2016 lalu  melalui mekanisme 
penyelesaian sengketa nama dommain. Para panelisnya terdiri atas Robinson 
Hasoloan sebagai Ketua Panelis, Gunawan Bagaskoro sebagai Anggota Panelis, 
dan Helni Mutiarsih Jumhur sebagai Anggota Panelis.  Isi putusan tersebut 
domain bmw.id dialihkan kepada Pemohon dikarenakan panelis menilai adanya 
itikad tidak baik atas pendaftaran domain milik Benny Mulyawan.  
Kejadian ini membuktikan tidak adanya kepastian hukum bagi pengguna nama 
domain yang sebenarnya memiliki itikad baik ketika ia mendaftarkan nama 
domain. Pembelaan Benny, ia mendaftarkan nama domain tersebut karena bmw 
merupakan singkatan namanya yaitu Benny Mulyawan, bukan merupakan usaha 
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untuk membonceng ketenaran nama perusahaan Bayerische Motoren Werke  
(BMW) tersebut. 
Kasus Benny ini mencerminkan kurang adanya perlindungan hukum nama 
domain yang ada di Indonesia. Pertama, dalam UU ITE nama domain 
menggunakan asas first file first serve sebagai asas pendaftarannya. Prinsip 
pendaftar pertama diartikan sebagai  yang pertama datang adalah yang pertama 
dilayani (asas  first come first served). Asas tersebut,  sangatlah berbeda dengan 
asas pendaftaran bidang hak kekayaan intelektual yang menggunakan asas first to 
file karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam 
pendaftaran merek dan paten. Sesuai dengan Pasal 3 UU Merek, hak atas merek 
timbul karena pendaftaran. Pendaftaran yang dimaksud adalah pendaftaran yang 
telah melalui serangkaian proses pemeriksaan materriil dan pemeriksaan formil 
hingga akhirnya diterbitkannya sertifikat merek 
Kedua, masyarakat seringkali keliru beranggapan nama domain adalah jenis 
merek jasa dan dianggap sebagai hak milik. Padahal, nama domain tidak sesuai 
dengan konsep milik karena pengguna nama domain diwaibkan membayar per 
periode tertentu sampai waktu habis. Hal ini sangat lekat dengan sewa- menyewa 
seperti yang ada dalam pasal 1548- 1600 KUH Perdata.  
Dilihat dari segi bentuk, merek dengan nama domain sangatlah berbeda dan 
tidak dapat dipersamakan. Merek dapat berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, 
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut sedangkan  
domain name  hanya dapat berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik 
dalam artian hanya dapat berupa nama-nama yang mudah diingat dan familier 
yang dapat diakses dengan internet. Keduanya merupakan objek yang berbeda dan 
tidak dapat dipersamakan. 
Sejak tahun 1992 hingga sekarang, Indonesia menganut sistem konstitutif (first 
to file) dalam sistem pendaftaran mereknya. Sistem ini menjajikan kepastian 
hukum bagi pendaftar merek. Sementara itu, pendaftaran nama domain menurut 
Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berasaskan first file first 
served. Asas ini sangatlah berkebalikan dengan asas first to file dalam hukum 
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merek sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 
Tentang Merek dan Indikasi Geografis.  
Undang - undang merek baru telah disahkan hingga akhirnya melahirkan 
Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
Begitu pula revisi tentang Undang-undang ITE pun yang telah diubah menjadi 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun 
didalamnya tidak ada perubahan mengenai pengaturan nama domain yang diubah 
di dalam kedua Undang- Undang tersebut. 
Berdasarkan alasan-alasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji pengaturan 
nama domain yang melindungi hak merek yang kemudian penulis mengambil 
judul penelitian  “SINKRONISASI PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN 
HAK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  DENGAN  
UNDANG-UNDANG UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 
JUNCTO UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG 
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.” 
 
A. Perumusan Masalahan  
Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul 
penelitian hukum, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi obyek 
dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar belakang di 
atas. Maka permasalahan penelitian hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut 
1. Apakah pengaturan nama domain dan hak merek dalam Undang –Undang 
Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan 
Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik sudah sinkron? 
2. Apa yang harus dilakukan agar tercapainya sinkronisasi Undang –Undang 
Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan 
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Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik dalam hal pengaturan nama domain? 
 
B. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian sebagai sesuatu yang memang diperlukan dalam sebuah 
penelitian, karena dengan adanya tujuan penelitian berarti jawaban dari masalah 
yang telah dirumuskan sebelumnya akan terjawab. “Penelitian hukum dilakukan 
untuk mencari pemecahan isu hukum yang timbul” (Peter Mahmud Marzuki, 
2006: 41). Dalam penelitian ini terdapat tujuan obyektif dan tujuan subyektif. 
Antara lain sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk memberikan analisis mengenai  sinkronisasi hak merek dan  
nama domain berdasarkan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek dan Undang-Undang No 
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
b. Untuk memberikan solusi tentang bentuk sinkronisasi yang tepat  dan 
efisien dalam pengaturan mengenai nama domain yang melindungi 
Hak Kekayaan Intelektual dalam lingkup merek. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan serta 
memperdalam pemahaman penulis tentang pengaturan Hukum Merek 
di Indonesia, pengaturan  peraturan tentang Nama domain di Indonesia 
serta mengetahui tentang sikronisasi pengaturan tentang nama domain 
yang melindungi Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hak 
merek. 
b. Melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh atau meraih gelar 
kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 






C. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian hukum sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan. 
Hal tersebut guna memberikan nilai dan daya guna dari akhir penulisan hukum 
ini, serta di masa yang akan datang. Berkaitan dengan manfaat tersebut, maka 
penulis berharap manfaat yang dapat dicapai dari penulisan hukum ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan analisis mengenai perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual di bidang Merek dan dalam nama domain yang diatur pada 
Undang –Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik.  
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan 
acuan di bidang karya ilmiah serta bagi penelitian dan penulisan 
hukum sejenis di masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
dapat dimanfaatkan oleh pihak yang terkait yaitu Pemerintah pada 
umumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia (Kominfo) dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia 
(PANDI) pada khususnya. 
b. Pengelola, akademisi ataupun instansi terkait yang masuk dalam 
pembahasan penulis khususnya instansi yang mempunyai wewenang 
untuk mengatur bidang  hak merek dan nama domain. 
c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.  
 
E. Metode Penelitian 
 H.J. van Eikema Hommes sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki 
menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya tersendiri (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 19). Argumentasi tersebut mengindikasikan bahwa tidak 
dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang diberlakukan pada 
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disiplin ilmu hukum agar dapat dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian 
hukum. Metode dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
  Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum atau penelitian hukum 
normatif terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian hukum 
(legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan 
hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau 
larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) 
seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) 
atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47).  
  Penelitian ini mengkaji taraf sinkronisasi horizontal dan Vertikal antara 
Undang - Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis dengan UU ITE mengenai pengaturan nama domain. Hasil atau 
output yang diharapkan adalah peneliti akan dapat membuat rekomendasi 
untuk melengkapi kekurangan-kekurangan terhadap ketentuan yang saling 
bertentangan atau tumpang tindih yang mengatur mengenai nama domain 
(domain name) dalam lingkup Hak kekayaan Intelektual khususnya dalam hak 
merek. 
2. Sifat Penelitian  
  Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian hukum dilakukan 
untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan bukan 
membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi timbul dari hasil telaah yang 
harus dilakukan dan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang 
berpangkal dari moral (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69-70). Ilmu hukum 
juga bersifat terapan, yang artinya bahwa ilmu hukum memiliki tujuan untuk 
menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam 
melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 22).  
3. Pendekatan Penelitian 
  Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa jenis pendekatan yang dapat 
digunakan dalam penelitian hukum, antara lain: pendekatan undang-undang 
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan 
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historis(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), 
dan pendekatan konseptual (conseptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 133). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual 
(conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang akan 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 
regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, 
guna memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-
undangan. Pendekatan undang-undang (statute approach) akan membuka 
kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan 
kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya 
atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi 
dan undang-undang (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133).  
Peneliti perlu memahami hierarki dan asas dalam peraturan perundang-
undangan, tidak saja mencermati kepada bentuk peraturan perundang-
undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya dengan 
mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis 
lahirnya undang-undang, serta ratio legis dari ketentuan undang-undang 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 137-142). Selain itu penulis juga akan 
menelaan mengenai sejarah dibentuknya peraturan perundang- undangan 
tentang merek dan sejarah pengaturan nama domain serta lembaga yang 
berwenang dalam hal merek dan nama domain di Indonesia.   
Dalam penelitian ini,penulis akan mempelajari adakah kesesuaian dan 
konsistensi pengaturan mengenai nama domain sudah sinkron di dalam 
Undang - Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis dan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 juncto Undang 
Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 




b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 
 Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti dalam mengkaji 
penelitian ini tidak beranjak pada aturan hukum yang ada, melainkan 
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 
berkembang di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 
135). Peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang 
relevan untuk menghasilkan suatu argumentasi hukum dalam 
memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mempelajari 
pandangan-pandangan dan doktrin doktrin di dalam ilmu hukum (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 135-136). 
c. Pendekatan Kasus 
 Pendekatan kasus dalam hal ini adalah ratio decidendi yang 
menurut Goodheart ratio decidendi dapat ditemukan dalam 
memperhatikan fakta metriil (Mc Leod dalam Peter Mahmud Marzuki, 
2013 :158).Penulis menggunakan putusan hakim panelis dalam kasus 
bmw.id yang telah diputus oleh PPND dalam  Putusan PPND Nomor 
002–0515 dan putusan hakim lainnya terkait kasus merek dan nama 
domain yang telah diputus terdahulu 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
 Pemecahan  isu hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa 
yang seyogianya memerlukan sumber penelitian atau yang disebut sebagai 
bahan hukum. Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber 
penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan non-hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181-183). Penelitian 
hukum ini menggunakan bahan hukum antara lain sebagai berikut: 
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
(mempunyai otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan 
peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud 
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Marzuki, 2014: 181). Bahan hukum primer yang digunakan dalam 
penelitian hukum ini antara lain: 
1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 
2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis  
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  juncto Undang- Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 
Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik 
6) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain 
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 
Tangga1 31 Maret 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran 
Merek. 
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 
Tangga1 31 Maret 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi 
Pendaftaran Merek. 
 
b. Bahan Hukum Sekunder 
 Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang bukan 
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, 
kamus kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar 
atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181).   
c. Bahan non-Hukum 
  Peneliti menggunakan bahan-bahan non-hukum yang dipandang 
perlu dan sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, 
karena bahan non-hukum merupakan pelengkap dan bukan yang utama 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 183-184). Bahan non-hukum dapat 
11 
 
berupa buku-buku, laporan penelitian, jurnal-jurnal, dan karya- karya 
ilmiah lainnya berupa tesis, skripsi, dan makalah hasil daripada 
penelitian non-hukum, serta artikel-artikel yang relevan yang termuat 
dalam internet (Peter Mahmud Marzuki, 2014:184). 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
  Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). 
Pengumpulan bahan hukum pada penelitian dengan pendekatan perundang- 
undangan (statute approach) dilakukan melalui penelusuran terhadap 
peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu 
hukum yang dihadapi, bahkan undang-undang yang tidak langsung berkaitan 
dengan isu hukum yang hendak dipecahkan juga dijadikan sebagai bahan 
hukum dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian 
dengan pendekatan konseptual (conseptual approach) dilakukan dengan 
menelusuri buku-buku hukum (treatises) karena di dalamnya banyak 
terkandung konsep-konsep hukum. Bahan hukum yang telah diinventarisasi 
kemudian ditabulasi, dikaji, dan diberikan catatan terhadapnya untuk 
selanjutnya dilakukan analisis. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 237- 239). 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
 Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan 
metode silogisme melalui pola berpikir yang bersifat deduktif. Penggunaan 
metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang 
bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari 
kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan 
tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana 
silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan 
logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara 
deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian 
menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. (Peter Mahmud Marzuki, 




F. Sistematika Penulisan Hukum 
Penulisan hukum (skripsi) ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana setiap bab 
akan dibagi ke dalam beberapa sub-bab sesuai dengan pembahasan dan substansi 
penelitiannya. Sistematika penulisan hukum (skripsi) ini akan diuraikan 
sebagaimana berikut ini: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini memuat .Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 
Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian,Sistematika Penulisan Hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
    Pada bab ini dipaparkan dua sub bab berisi kerangka teori dan kerangka 
pemikiran. Kerangka Teori atau Konseptual memuat 4 (empat) anak sub-bab di 
antaranya yaitu Tinjauan tentang Nama Domain, Tinjauan tentang Merek, 
Tinjauan tentang Norma Hukum, Tinjauan tentang Sinkronisasi Hukum Kerangka 
pemikiran memuat alur pemikiran yang akan menjadi dasar pemecahan dan 
pencarian jawaban atas rumusan masalah dalam penulisan hukum (skripsi) ini 
yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah tersebut disusun dalam 2 bab 
yaitu: 
1. Memberikan analisis mengenai  sinkronisasi hak merek dan  nama domain 
berdasarkan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis Merek dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Memberikan solusi tentang bentuk sinkronisasi yang tepat  dan efisien 
dalam pengaturan mengenai nama domain yang melindungi Hak Kekayaan 
Intelektual dalam lingkup merek. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini memuat simpulan dan saran yang diberikan penulis atas pembahasan 










A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan Tentang Nama Domain 
a. Pengertian nama domain 
Domain Name System (DNS) merupakan sistem penamaan domain untuk 
memberikan identitas atas sebuah host atau server dalam jaringan internet. 
Pada Tahun 1984 Paul Mocka Petris mengusulkan System Distributed 
Database yang dikenal dengan nama (DNS). Sistem inilah yang di gunakan 
sampai sekarang. Selain untuk memetakan IP address dan Nama Host DNS 
juga digunakan sebagai sarana bantu penyampaian email (e-mail routing). 
(Ono Purbo, 1999 :103)  Fungsi DNS dilakukan oleh sekumpulan DNS server 
di seluruh dunia yang terhubung secara hirarki seperti layaknya sebuah 
organisasi. (Ono Purbo, 1999 :103) DNS menangani alamat internet (seperti 
www.google.com) dan mengubahnya menjadi nomor IP (Internet Protokol). 
Nama domain menurut Pasal 1 angka 20 Undang- Undang Nomor 19 
Tahun  2016 juncto Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan 
bahwa “ Nama domain adalah alamat dan jati diri seseorang, perkumpulan, 
organisasi, atau badan usaha yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi 
melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik 
dan menunjukkan  lokasi tertentu dalam internet”. Secara teknis, nama domain 
adalah konversi dari alamat IP (Internet Protocol) yang merupakan alamat 
(dalam angka) suatu host, server atau komputer yang terhubung pada jaringan 
internet yang dikelola oleh institusi yang memiliki jaringan global.(Ahmad M. 
Ramli, 2006:12). 
 
b. Jenis nama domain 
Dalam istilah internet, alamat situs web disebut dengan  domain name. 
Fungsi dari domain name adalah sebagai media penghubung antara seseorang 
atau badan hukum yang memasang informasi dalam situs web internet dengan 
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pemakai jasa internet. Ada beberapa macam domain name, diantaranya (Budi 
Agus Riswandi, 2003 :149-150) : 
1) The Generic Top Level Domain (gTLDs) 
 Saat ini terdapat 7 macam gTLDs yaitu .com (untuk kegiata 
komersial) , .net (penyelenggara jasa internet) atau internet service 
provider/ISP), .org (organisasi nirlaba), .edu (pendidikan dan riset) .gov 
(pemerintahan), .mil (militer Amerika Serikat), dan .int (organisasi 
internasional). Berdasarkan sifatnya, gTLDs dapat diklasifikasikan : 
2) Open gTLDs  
      Open gTLDs meliputi .com, .net dan .org. dalam open gTLDs tidak 
ada persyaratan yang dipenuhi berkaitan dengan entitas yang hendak 
mendaftarkan dan menggunakannya 
3) Restricted gTLDs  
      Restricted gTLDs meliputi .gov,.mil, .edu, . int. Hanya entitas tertentu 
yang memenuhi syarat yang sebagaimana dipresentasikan oleh gTLDs 
bersangkutan, yang dapat mendaftarkan dan menggunakannya. 
4) Country Code Top- Level Domain (ccTLDs).  
 ccTLDs ini diklasifikasikan berdasarkan negara seperti  .uk (Inggris), 
.fr (prancis) atau id (indonesia). Saat ini terdapat 243 ccTLDsdi seluruh 
dunia. Berdasarkan sifatnya, ccTLDs dapat diklasifikasikan :  
a) Open ccTLDs yang dikategorikan terbuka karena tidak ada 
ketentuan yang membatasi pendaftarannya. Misalnya .co.id 
mempresentasikan website yang bergerak di bidang komersial di 
Indonesia, atau .ac (menunjukkan website ini menyediakan 
mengenai informasi mengenai pendidikan 
b) Resticted ccTLDs yang dikategorikan bersifat terbatas karena 
hanya orang atau entitas yang memenuhi kriteria geografis 
misalnya berdomisili di negara dengan kode yang bersangkutan 
yang dapat menggunakannya.  
 Berdasarkan Pasal 73 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, nama Domain terdiri atas: 
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1) Nama Domain tingkat tinggi generik 
2) Nama Domain tingkat tinggi Indonesia; 
3) Nama Domain Indonesia tingkat kedua; dan 
4) Nama Domain Indonesia tingkat turunan. 
 Nama Domain tingkat tinggi generik adalah Nama Domain tingkat tinggi 
yang terdiri atas tiga atau lebih karakter dalam hierarki sistem penamaan 
domain selain domain tingkat tinggi Negara (country code Top Level Domain). 
Contoh .nusantara atau .java. Nama Domain tingkat tinggi Indonesia”adalah 
domain tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan domain yang 
menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 
yang dikeluarkan oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA).  Contoh 
Nama Domain Indonesia tingkat kedua adalah co.id, go.id, ac.id, or.id, atau 
mil.id.  Contoh Nama Domain Indonesia tingkat turunan adalah kominfo.go.id. 
 Pada dasarnya tidak ada perbedan fungsi antara gTLDs dengan ccTLDs. 
Suatu domain name yang terdaftar dalam ccTLDs menyediakan tingkat 
kenektivitas yang sama dengan domain name yang terdaftar dalam gTLDs 
meski keduanya memiliki sifat terbuka dan terbatas berdasarkan sifatnya 
masing-masing (Budi Agus Riswandi, 2003 :150) 
c. Pendaftaran nama domain 
Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang Undang 
Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hak atas 
nama domain diatur dalam Pasal 23 ayat (1), yang berbunyi: 
“Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakatberhak 
memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama” 
Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya perlindungan hukum yang 
dijamin oleh Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi 
seseorang terhadap hak atas nama domain melalui mekanisme pendaftaran 
yang menggunakan prinsip “First come first served”.Kelemahan prinsip 
pendaftar pertama suatu  nama domain adalah pihak registrar tidak melakukan 
pengecekan secara nyata atas kompetensi si pendaftar.  
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Untuk memiliki hak atas nama domain, maka harus domain yang 
dihendaki harus didaftarkan kepada organisasi yang bertugas untuk 
pengelolaan domain tersebut. Bentuk dari lembaga pendafaran nama domain 
dapat berbentuk masyarakat atau badan hukum.  Sementara itu, dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi 
Elektronik, pengelola nama domain ada dua pihak: pertama, registry nama 
domain yang merupakan penyelenggara yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan; kedua, registrar nama domain 
orang, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan pendafaran nama 
domain. 
Registry nama domain wajib ditetapkan oleh menteri dan registrar nama 
domain selain oleh instansi wajib terdafar pada menteri. Seluruh registry dan 
registrar nama domain memiliki beberapa kewajiban dalam mengelola nama 
domain yaitu: pertama, pengelolaan nama domain harus dijalankan dengan 
akuntabel; kedua, pendafaran nama domain harus dilaksanakan dengan asas 
pendafaran pertama.  
Pengawasan pengelolaan nama domain dilakukan oleh menteri. Menurut 
teori negara hukum, pengaturan nama domain harus sesuai dengan ketentuan 
perundang- undangan yang berlaku bahwa lembaga pengelolaan dan 
pendafaran nama domain di Indonesia didirikan oleh pemerintah dan atau 
masyarakat dengan tujuan jika terjadi ketidak mampuan lembaga pengelola 
nama domain yang didirikan oleh masyarakat maka pemerintah dapat 
mengambil alih.  
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, fungsi pemerintah dalam 
pengelolaan dan pendafaran nama domain adalah memberikan perlindungan 
dan rasa aman kepada pengguna atau pemilik nama domain di Indonesia (Helni 
Mutiarsih Jumhur, 2014 :2). Saat ini, pengelolaan nama (registry) domain 
merupakan wewenang Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). 
PANDI merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk pada 29 Desember 2006 
oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama komunitas internet Indonesia. 
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PANDI dibentuk untuk mengelola nama domain .ID secara profesional, 
akuntabel, dan transparan sesuai dengan kaidah hukum Republik Indonesia.  
Pada 29 Juni 2007, Departemen Kominfo RI secara resmi menyerahkan 
pengelolaan nama domain .ID kepada PANDI. Penyerahan ini tertuang dalam 
Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id no. BA–
343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel Kominfo Republik 
Indonesia. PANDI adalah badan hukum berbentuk perkumpulan, 
beranggotakan individu-individu yang berasal dari multistakeholder internet 
Indonesia. Keanggotaan PANDI mencerminkan keterwakilan dari Pemerintah 
Republik Indonesia, kalangan akademisi, dan kalangan usaha. 
 
2. Tinjauan Tentang Merek 
a. Pengertian Merek  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai 
tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada 
barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi 
pengenal untuk menyatakan nama. (http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merek 
diakses tanggal 19 Desember 2016) 
Sementara itu, merek H.M.N. Purwosucipto memberi pengertian bahwa 
Merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, 
sehingga dapat di bedakan dengan benda yang sejenis (OK Saidin, 2004 :343)  
Penggunaan Merek bertujuan untuk memudahkan konsumen mengenali suatu 
produk milik seseorang dengan orang lain sebagaimana dijelaskan  pada  Pasal 
1 ayat (1) Undang- Undang  Nomor 20 Tahun  2016 tentang  Merek  dan 
Indikasi Geografis yang berisi : 
 “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, 
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi 
dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau 
lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi 





Merek dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis terbagi menjadi Merek Dagang dan merek jasa. Walaupun 
dalam Undang- Undang ini digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, 
sebenarnya yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek barang karena 
merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek 
jasa. (Ahmadi Miru .2005:11). Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek 
dagang dan merek jasa:  
1) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama- 
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis 
lainnya  
2) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama- 
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa- jasa sejenis 
lainnya.  
b. Pendaftaran Merek 
Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya 
kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. 
Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mencantumkan: a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; b. nama lengkap, 
kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; c.nama lengkap dan alamat Kuasa 
jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;d. warna jika Merek yang 
dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;e. nama negara dan 
tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan 
dengan Hak Prioritas; dan f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis 
barang dan/atau jenis jasa. 
Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya dengan dilampirkan 
label Merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya Permohonan pendaftaran 
Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Merek sebagaimana 
dimaksud berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan 
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dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut. Apabila merek juga berupa 
suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. 
Permohonan pendaftaran merek wajib dilampiri dengan surat pernyataan 
kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai biaya Permohonan sebagaimana diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas harus diajukan 
dalam waktu paling  lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan 
permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain 
yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan 
Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau 
anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement 
Establishing the World Trade Organization). (Pasal 9 Undang – Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). 
Selain itu, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas harus 
memenuhi : 
1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 
7. (Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis). 
2) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi 
dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang 
pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut. (Pasal 10 ayat (2) 
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis). 
3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia. . (Pasal 10 ayat (3) Undang – Undang Nomor 
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). 
4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak 
Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut 
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tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas. . (Pasal 10 ayat 
(4) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis). 
Setelah pengajuan perhonan dan tidak ada keberatan dan sanggahan dari 
pemohon, maka (Pasal 14 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis) : 
1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek 
dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal 
Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 
2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan. 
3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 
secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-
elektronik 
 
c. Pemeriksaan Substantif Merek 
Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh 
Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek. (Pasal 23 ayat (1) 
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis). Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, 
dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.  
Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian 
sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan 
substantif terhadap Permohonan. 
Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) dan 
ayat (4) Undang-Undang no 20 tahun 2016 tentang Merek diselesaikan dalam 
jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Apabila diperlukan 
untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli 
pemeriksa Merek di luar Pemeriksa. Hasil pemeriksaan substantif yang 
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dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa dan hasilnya 
dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh 
Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri. 
 
d. Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak 
Tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai 
merek. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad 
tidak baik tidak dapat didaftar (Rachmadi Usman, 2003 :326). Pasal 21 ayat (3) 
Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 menyebutkan bahwa “permohonan 
ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Pemilik merek 
yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak 
tanpa membonceng, meniru, atau menjiplak keteranaran merek pihak lain demi 
kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau 
menimbulkan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.  
Menurut Pasal 20 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 16 tentang Merek 
dan Indikasi Geografis, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung 
salah satu unsur dibawah ini yaitu : 
1) bertentangan dengan ideologi negara,peraturan perundang-undangan, 
moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 
2) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau 
jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 
3) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, 
kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa 
yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas 
tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 
4) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau 
khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; 
5) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merupakan nama umum 





3. Tinjauan tentang Norma Hukum 
 Istilah norma, yang berasal dari bahasa Latin, atau kaidah dalam bahasa Arab 
dan sering disebut dengan pedoman, patokan atau aturan dalam bahasa Indonesia, 
diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau 
bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti norma adalah segala aturan yang 
harus dipatuhi (Satjipto Rahardjo,2000: 47). 
 Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam 
hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan nilai lingkungannya. Istilah 
norma berasal dari bahasa Latin, atau kaidah dalam bahasa Arab, sedangkan dalam 
bahasa Indonesia sering disebut dengan pedoman, patokan atau aturan. Norma 
mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran 
atau patokan untuk membentuk sudut atau garis yang dikehendaki. Dalam 
perkembangannya, norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi 
seseorang dalam bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti suatu norma adalah 
segala aturan yang harus dipatuhi. (Maria Farida Indrati S, 2007 : 18) 
 Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati S. (2007: 41) 
mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (Stufentheorie), yang artinya 
bahwa norma hukum itu berjenjang jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki 
(tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan 
berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, 
bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya 
sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat 
hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Teori tersebut kemudian 
dikembangkan oleh Hans Nawiasky, yang merupakan salah seorang murid Hans 
Kelsen. Hans Nawiasky mengemukakan teori jenjang norma dalam suatu negara 
(die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen). Hans Nawiasky  berpendapat 
bahwa selain norma yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari 
suatu negara itu juga berkelompok-kelompok sebagaimana dipisahkan dalam 4 
(empat) kelompok besar berikut ini (Maria Farida Indrati S. 2007: 41): 
a. Kelompok I (Staatsfundamentalnorm atau Norma Fundamental Negara), 
merupakan norma dasar bagi pembentukan konstitusi dan undang-undang 
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dari suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. Ia 
terlebih dahulu ada sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar) 
b. Kelompok II (Staatsgrundgesetz atau Aturan Dasar Negara atau 
Aturan Pokok Negara), merupakan aturan-aturan yang masih 
bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih 
bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum 
tunggal. 
c. Kelompok III (Formell Gesetz atau Undang-Undang „Formal‟), merupakan 
norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung 
berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam Undang-Undang 
ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma 
hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga 
terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya. Di 
dalam Undang- Undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang 
bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana atau sanksi pemaksa.  
d. Kelompok IV (Verordnung dan Autonome Satzung atau Aturan Pelaksana 
dan Aturan Otonom), merupakan peraturan-peraturan yang terletak di 
bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-
ketentuan dalam undang-undang. Peraturan Pelaksanaan bersumber dari 
kewenangan delegasi, sedangkan Peraturan Otonom bersumber dari 
kewenangan atribusi. Atribusi kewenangan merupakan pemberian 
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan 
oleh Grondwet (Undang-Undang Dasar) atau wet (Undang-Undang) kepada 
suatu lembaga negara atau pemerintahan. Sementara delegasi kewenangan 
merupakan pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-
undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik 
pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tindakan. 
 Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang- Undang No. 10 
Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 
2011, adalah sebagai berikut: 
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a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 
4. Tinjauan tentang Sinkronisasi Peraturan Perundang- Undangan 
Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundangundangan yang 
telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Proses 
sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara 
peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Sinkronisasi dilakukan baik secara 
vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan 
yang setara. (Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998 :3) 
Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam 
produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi 
(suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka 
semakin detail dan operasional materi muatannya.Sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 
a. Sinkronisasi Vertikal 
Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang- undangan 
yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu 
dengan yang lain. Di samping harus memperhatikan hierarki peraturan 
perundangundangan, sinkronisasi vertikal harus juga diperhatikan kronologis 
tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan. 
b. Sinkronisasi Horizontal 
Dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundangundangan 
yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi 
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horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, sesuai dengan urutan waktu 
ditetapkannya peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan. 
Dalam penelitian terhadap taraf sikronisasi vertikal maupun horizontal, maka 
yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi. 
Hal itu dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah perundang-undangan yang 
berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila 
dilihat dari sudut hierarki perundang-undangan tersebut. (Soerjono Soekanto 
1990: 19). 
Taraf sinkronisasi ditelaah dengan mengkaji perundang-undangan suatu 
bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan pertingkatan perundang-undangan. 
Apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horizontal, maka yang 
ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang 
sama. (Soerjono Soekanto 1990: 22). 
Sinkronisasi juga berkaitan dengan penentuan materi suatu undang-undang, 
Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa (Yuliandri,2009: 222). 
“Materi muatan suatu peraturan perundang-undangan suatu Negara,dapat 
ditentukan atau tidak tergantung pada sistem pembentukan peraturan 
perundang-undangan Negara tersebut beserta latar belakang sejarah dan sistem 
pembagian kekuasaan Negara yang menentukannya dan di Belanda soal-soal 
politiklah yang menentukan materi wet , karena itu tidak dapat ditentukan  atas 
batasnya. Pensikronisasian suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini 
u ndang-undang, ditentukan oleh penentuan batas materi muatan undang-
undang dimaksud. “ 
 
Pembentukan suatu undang-undang apabila ditinjau dari aspek subtansialnya, 
pada dasarnya berkaitan dengan masalah pengolahan isi dari suatu peraturan 
perundang-undangan yang memuat asas-asas dan kaidah hukum sampai dengan 
pedoman perilaku konkret dalam bentuk aturan- aturan hukum. Lebih jauh aspek 
materil ini berkenaan dengan pembentukan struktur, sifat dan penentuan jenis 
kaidah hukum yang akan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan aspek formal berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan 
perundangundangan yang berlangsung terutama diarahkan pada upaya 
pemahaman terhadap metode, proses dan teknik perundang-undangan. 
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Sinkronisasi peraturan perundangan-undangan dapat dilakukan dengan 
menggunakan bantuan asas-asas peraturan perundang-undangan. Menurut Purnadi 
Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, asas-asas umum perundang-undangan terdiri 
dari: 
a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif) 
b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat penguasa yang lebih tinggi, 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula 
c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan 
peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (lex specialis derogate 
lex generalis) 
d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih dahulu (lex posteriori 
derogate lex periori) 
e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat 
f. Peraturan perundang-undangan merupakan sarana untuk semaksimal 
mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi 
masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas 
welvaarstaat) 
Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara vertikal 
dan atau horizontal. Sinkronisasi Vertikal dapat diselesaikan dengan asas hukum 
Lex Superiori derogate Lex Inferior (peraturan/undang-undang yang lebih tinggi 
mengenyampingkan peraturan/undang-undang yang lebih rendah), sehingga 
sinkronisasi vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan 
perundangundangan yang berlaku untuk suatu sektor tertentu tidak bertentangan 
antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hieraki 
perundang-undangan yang ada. Sedangkan sinkronisasi horizontal dapat 
diselesaikan/ dibantu dengan menggunakan dua asas hukum yaitu: Lex Posteriori 
derogate Lex Priori (Peraturan / undang- undang baru mengenyampingkan 
peraturan / undang-undang lama) dan Lex Speciali derogate Lex Generale 
(Peraturan / undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Peraturan 
/undang-undang yang bersifat umum).  Dengan demikian sinkronisasi horizontal 
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dilakukan dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat 
dan mengatur sektor yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus 
dilakukan secara kronologis yaitu sesuai dengan urutan waktu diterapkannya 
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran  
 
Keterangan : 
Pengaturan  nama domain dan merek dapat saling berkaitan ketika sebuah 
nama domain yang didaftarkan merupakan merek yang sudah terkenal. Penulis 
menemukan bahwa terdapat adanya ketidaksuaian pengaturan nama domain 
dalam  Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang- Undang  Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya 
disebut dengan UU ITE)  dan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis  (untuk selanjutnya disebut dengan UU Merek). 
ketidaksesuaian tersebut terletak pada konsep pemilikan dan juga asas pendaftaran 
nama domain. Konsep kepemilikan nama domain dan merek dalam UU Merek 
dan UU ITE berbeda namun seolah-olah dipersamakan karena pada dasarnya 
merek dapat dikategorikan kedalam hak milik, namun nama domain hanya sebatas 
sewa. Ketidak sesuaian kedua undang-undang ini juga terletak pada asas 
pendaftaran first to file pada merek dan asas pendaftaran first file first serve pada 
nama domain. Sinkronisasi undang-undang yang paling memungkinkan dilakukan 
adalah Pertama , pembuatan peraturan tambahan untuk optimalisasi penggunaan 
sistem whois. Hal ini dilakukan agar tercapainya sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan antara UU Merek dan UU ITE agar antara satu dan yang 
lainnya tidak lagi saling bertentangan. Kedua, penghapusan kata dasar milik pada 
UU ITE karena nama domain didapatkan dengan adanya perjanjian sewa berbeda 
dengan merek yang memang merupakan hak milik karena merupakan bagian dari 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Aspek- Aspek yang tidak Sinkron dalam UU Merek dan UU ITE 
a. Perbedaan konsep kepemilikan merek dan nama domain 
Hak milik dalam hukum merek adalah mutlak, artinya dikuasai dengan 
bebas dan dipertahankan terhadap siapapun. Hak milik dapat dilihat seperti 
yang disebutkan pada Pasal 570 KUH Perdata yaitu”Hak Milik adalah hak 
untuk menikmati suatu benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tak 
dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum 
yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal 
tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu 
dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk 
kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan 
menurut ketentuan undang-undang.( Andi Hamzah,2000: 170). 
Hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan 
hak-hak kebendaan yang lain, karena yang mempunyai hak dapat 
menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-
bebasnya terhadap bendanya. Dengan demikian pemilik benda dapat 
memperlainkan (menjual, menghibahkan, menukarkan, mewakafkan), 
membebani (gadai, fiducia), menyewakan dan sebagainya. Singkatnya dapat 
dengan bebas melakukan tindakan hukum terhadap bendanya. Selain itu 
pemilik dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil terhadap 
bendanya, misalnya memetik buahnya, memakainya, menyimpannya, 
memelihara bahkan merusaknya. Hak milik merupakan hak yang tidak dapat 
diganggu gugat oleh siapapun baik orang lain yang bukan pemilik maupun 
oleh pembentuk undang-undang atau penguasa, di mana mereka tidak boleh 
sewenangwenang membatasi hak milik, melainkan harus ada ganti 
kerugiannya dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 
Hak atas merek timbul berdasarkan pendaftaran yang dilandasi itikad baik.  
Permohonan pendaftaran Merek harus memenuhi persyaratan Materiil dan 
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persyaratan formil (OK Saidin : 345). Persyaratan formil adalah persyaratan 
mengenai administrasi, sedangkan persyaratan materiil terkait dengan 
persyaratan daya pembeda (distinctiveness). Permohonan dengan itikad baik 
merupakan syarat materill dalam permohonan merek karena berdasarkan 
penjelasan Pasal 4 UU Merek, Pemohon yang patut diduga dalam 
mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau 
mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan 
kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan 
konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, 
logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau 
Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, 
ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh 
tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-
tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang 
sudah dikenal tersebut.  
Karena bersistem konstitutif,  Pasal 1 angka 5 UU Merek dinyatakan 
bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 
kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 
menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 
untuk menggunakannya”. Sistem  konstitutif yang diberlakukan indonesia 
sejak tahun 1992 memiliki konsekuensi hak tersebut timbul karena 
pendaftaran, bukan karena pengumuman.Asas konstititif ini seklilas memang 
diterapkan pada nama domain karena mau tidak mau orang/ badan hukum 
yang ingin memiliki nama domain perlu mendaftarkannya kepada registraar. 
Hal yang membedakan adalah pada prosedur pendaftaran yang dilakukan. 
Nama domain berasaskan first file first serve yang didalamnya tidak 
mengenal adanya pemeriksaan substantif.  
Nama domain dapat digolongkan masuk ke dalam benda. Semua benda 
dalam arti hukum dapat diperdagangkan, dapat dialihkan kepada pihak lain 
dan dapat diwariskan (Abdulkadir Muhammad, 128 :2010). Nama domain 
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dalam pengaturannya memang dapat dialihkan. Namun, hal tersebut bukanlah 
berarti nama domain merupakan hak milik.  
Perlindungan merek dalam nama domain dirasakan kurang adil karena 
perlu ditegaskan kembali bahwa domain bukan merupakan bagian dari merek. 
Konstruksi hukum dalam merek dan nama domain sangat berbeda. Merek 
adalah salah satu cabang dari Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan 
intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang 
bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio yang menalar. Hasil 
kerjanyanya itu berupa benda immateriil atau yang disebut dengan benda 
tidak berwujud (OK Saidin, 2004 : 9). Nama domain dalam pengaturannya 
memang dapat dialihkan. Hal tersebut bukanlah berarti nama domain 
merupakan hak milik. Apabila dikaji lebih lanjut, segala pembahasan tentang 
kepemilikan nama domain tidak dapat terlepas dari sejarah dari awal 
penemuan nama domain itu sendiri. 
Sejarah domain name berawal ketika Stanford Research Institute tempat 
Jonathan B. Postel. Postel bekerja sejak tahun pengembangan jaringan 
internet dengan kerja sama DARPA (Devence Advanced Research Projects 
Agency) yang didanai US Departement of Defence (DOP). Tahun 1988, 
DOD dialihkan ke Information Sciences Institute (ISI) di University of 
Southern Carolina. Postel bertindak sebagai pencipta dan ketua proyek ini. 
Karena memang dibuat untuk kepentingan militer, nama domain saat itu 
masih digunakan dan dikembangkan secara terbatas Tahun 1992, National 
Science Foundation (NSF),sebuah lembaga agen pemerintah Amerika Serikat 
yang bertanggung jawab menangani proyek riset mulai mengkomersilkan 
nama domain. Januari 1993, berdasarkan kontrak dengan NSF, Network 
Solutions Inc. (NSI) mulai memasarkan nama domain. Tahun 1995, kontrak 
NSF-NSI diamandemen dengan menambahkan klausul bahwa NSI berhak 
untuk menagih biaya sewa nama domain untuk setiap nama domain yang 
didaftarkan karena nama domain mulai digunakan dalam personal branding. 
Sebuah konferensi bertajuk “Coordination, Privatization and 
Internationalization of the Internet” dilaksanakan pada November 1995 
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untuk merundingkan perebutan klaim atas otoritas pengadministrasian dan 
pengelolaan nama domain. NSF sebagai sponsor mengundang pihak-pihak 
yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan nama domain seperti DARPA dan 
DOD sebagai perwakilan dari pemerintah Amerika Serikat, IANA mewakili 
komunitas sipil internet dan perwakilan dari negaranegara lain. Dalam forum 
itu, pemerintah Amerika Serikat melalui delegasinya menegaskan otoritas 
pemerintah Amerika Serikat atas administrasi dan pengelolaan nama domain 
berdasarkan argumentasi bahwa DARPA wadah dimana DNS diciptakan dan 
dikembangkan adalah sebuah proyek yang didanai pemerintah (Edward 
Nicodemus Lontah, 2013:71). 
Oktober 1996, masing-masing pihak sepakat untuk membentuk komite ad-
hoc untuk menjembatani benturan kepentingan seputar otoritas atas 
pengadministrasian dan pengelolaan nama domain. Komite itu adalah 
International Ad Hoc Commitee (IAHC) yang terdiri dari perwakilan dari 
Internet Architecture Board (IAB), International Trademark Association 
(INTA), World Intellectual Property Organization (WIPO), The International 
Telecommunication Union (ITU), dan Pemerintah Amerika Serikat. 
Pembentukan IAHC berhasil menggagas sebuah model yang saat ini dikenal 
dengan tata kelola internet (Internet Governance). Komite ini juga berhasil 
menempatkan perlindungan merek sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan 
nama domain dengan memberikan kewenangan besar bagi pemilik merek 
untuk menggugat suatu pendaftaran nama domain jika kepentingannya atas 
merek dirugikan. Melalui sebuah nota kesepahaman Generic Top-Level 
Domain Memorandum of Understanding (gTLDMoU), komite ini sepakat 
akan membentuk sebuah struktur kelembagaan yang mampu menjembatani 
kepentingan publik dan kepentingan privat terhadap nama domain. Nota 
kesepahaman ini menjunjung prinsip bahwa nama domain adalah milik 
publik dan seharusnya dikelola untuk kemaslahatan publik. 28 Januari 1998 
pemerintah Amerika Serikat melalui National Telecommunications and 
Information Administration (NTIA) menerbitkan Green Paper, sebuah 
kebijakan berisi penegasan otoritas pemerintah Amerika Serikat terhadap 
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nama domain, namun sekaligus juga mengandung indikasi akan melepaskan 
otoritasnya itu sebagai jalan untuk melibatkan diri sebagai pemangku 
kepentingan internet dalam lingkup internasional( Edward Nicodemus 
Lontah, 2013:75).  
Pada 11 Februari 1998, IANA Transition Advisors Group (ITAG) 
dibentuk.Tujuan dibentuknya ITAG yaitu sebagai panduan bagi IANA dan 
Postel untuk mengalihkan fungsi pengelolaan IANA dari kepentingan proyek 
riset yang dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat ke suatu lembaga non-
profit yang lebih internasional. Pembentukan ITAG merupakan tindak lanjut 
dari kebijakan yang dituangkan dalam Green Paper.Pada 3 Juni 1998, 
administrasi kepresidenan Amerika Serikat menerbitkan White Paper, 
rumusan rencana akhir dari kebijakan yang dituangkan telah dalam Green 
Paper. Dalam White Paper, pemerintah Amerika Serikat mengambil jalan 
kebijakan tidak mengikat dalam administrasi dan pengelolaan nama domain 
dan menyerahkan kepada publik. Pada November 1998, DOC (U.S. 
Department of Commerce)  mendirikan Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN). Sebuah lembaga yang bertanggung jawab 
untuk mengelola pengalamatan dan penamaan internet yang terdaftar sebagai 
lembaga non-profit di California, Amerika Serikat. Terkait dengan 
kepentingan lembaga internasional yang peduli dengan hak kekayaan 
intelektual dan konflik antara nama domain dan merek, maka ICANN 
sepakatuntuk menerapkan UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution 
Policy) sebagai norma prosedural dalam penanganan sengketa –sengketa 
pendaftaran nama domain yang melanggar merek ( Edward Nicodemus 
Lontah, 2013:77). 
Berdasarkan dari segi historis dan pengelolaannya, pengelolaan nama 
domain pada dasarnya adalah milik publik yang kemanfaatannya digunakan 
untuk kepentingan publik. Nama domain hanya dapat disewakan dengan 
memungut biaya dengan jumlah tertentu tiap satu periodenya. Perbandingan 




Tabel 1. Perbandingan konsep hak milik dan Hak Sewa dalam 
Peraturan Perundang-undangan 
Hak Milik Hak Sewa 
  Menguasai penuh suatu benda. 
Pemilik dapat menjual, 
menghibahkan menyewakan, 
memperoleh keuntungan atas barang, 
atau bahkan memusnahkan suatu 
barang 
Hanya sebatas hak menguasai barang 
saja dalam terbatas waktu tertentu 
Terjadi karena adanya pemilikan, 
perlekatan, lampau waktu atau 
daluarsa, pewarisan, atau penyerahan 
Terjadi karena perjanjian sewa 
Tidak ada kewajiban membayar sewa Ada kewajiban membayar sewa 
Bersifat tetap Bersifat sementara sampai waktu 
sewa habis (pada jangka waktu 
tertentu) 
 
Hukum positif di indonesia masih mengakui nama domain adalah hak 
milik sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (3) UU ITE. Penyebutan domain 
sebagai hak milik dirasa kurang tepat karena pemegang nama domain 
mendapatkan nama domain dengan membayar kepada registrar per perode 
tertentu. Kepemilikan nama domain cukup populer dengan  own (milik). 
Bahkan dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa :“Pemilikan 
dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha 
secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain”. UU ITE telah mengalami 
perubahan menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
Dan Transaksi Elektronik. Namun, tidak ada perubahan mengenai pengaturan 
nama domain didalamnya. 
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Kekeliruan ini kemudian berusaha diluruskan, seperti mengusulkan kata 
sewa (rent, lease), kendali (control), pemegang (hold), dan sebagainya, 
namun tidak pernah populer. “Milik” adalah rasa hukum yang berkembang di 
tengah-tengah masyarakat, konsep hukum inilah yang harus dinalisa dan 
ditelaah. Berkaitan dengan hal ini, Onno Purbo berpendapat bahwa telah 
terjadi kesalahan persepsi di tengah-tengah masyarakat khususnya kalangan 
bisnis mengenai hak atas nama domain. Ia berpendapat bahwa konstruksi hak 
sewa lebih sesuai dengan penguasaan atas nama domain, ketimbang hak milik 
seperti yang dipahami kebanyakan orang. 
(http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/669-konstruksi-
hukum-nama-domain-sebuah-kepemilikan-atau-lisensi.html, diakses tanggal 
20 Maret 2016). Sayangnya, konsep  hak milik masih ditemukan di dalam 
salah satu pengaturan mengenai nama domain. Perbandingan pengaturan 
dijelaskan pada tabel berikut ini  
 
Tabel 2. Perbandingan konsep hak milik nama domain dalam Peraturan 
Perundang-undangan 
UU ITE PP No 82 Tahun 
2012 

























































































































secara sehat, tidak 
melanggar hak 






Dilihat dari tabel diatas, istilah milik justru masih digunakan dalam UU 
ITE saja. Sementara itu, pada PP No 82 Tahun 2012  tidak disebutkan sama 
sekali adanya kepemilikan dan hanya mengatur bahwa pendaftaran nama 
domain harus sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan, kepatutan yang 
berlaku dalam masyarakat dan itikad baik. Peraturan dibawahnya yaitu 
Peraturan Kominfo No 23 Tahun 2013 bahkan menggunakan kata pengguna 
bukan pemilik. Kata “pengguna” dirasa lebih tepat dari pada “pemilik”. 
Jika mencermati rumusan Pasal 23 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Setiap 
penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat berhak 
memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama", maka jelas 
yang dimaksudkan pembentuk undang-undang yaitu mengasosiasikan nama 
domain sebagai suatu obyek yang dapat dijadikan hak. Sebagai sesuatu yang 
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dapat di hak-i, maka nama domain dapat digolongkan sebagai obyek hukum. 
(Edward Nicodemus Lontah,2013:123). Pasal ini menunjukkan adanya hak 
nama domain sebagai objek hukum dengan orang sebagai pemiliknya. Hal ini 
menunjukkan bahwa nama domain dalam Pasal ini merupakan hak milik. 
Padahal, hak milik merupakan hak kebendaan yang mutlak dan dapat 
dipertahankan terhadap siapapun juga.  
Hubungan hukum yang terjadi dalam suatu pendaftaran nama domain 
tidak dapat dikatakan sebagai hubungan secara langsung antara seseorang 
dengan nama domain. Mekanisme pendaftaran nama domain, peristiwa 
hukum yang terjadi yaitu hubungan hukum antara pihak pendaftar nama 
domain (registrant) dan pihak penerima pendaftaran nama domain (registrar) 
berkaitan nama domain yang didaftarkan. 
Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian dalam KUH Perdata yang 
paling dekat dengan karakteristik perjanjian pendaftaran nama domain 
dibandingkan dengan konsep hak milik. Perjanjian sewa-menyewa diatur 
dalam Bab VII Buku III Pasal 1548 sampai Pasal 1600 KUH Perdata. 
Perjanjian menurut Pasal 1313 merupakan perbuatan dimana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Menurut 
Pasal 1548 KUHPerdata, “perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, 
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada 
pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan 
dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah 
disanggupi pembayarannya”. 
Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada 
umumnya adalah perjanjian konsensuil. Kewajiban pihak satu untuk 
menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain sedangkan 
kewajiban pihak lain membayar sewa. Jadi, barang diserahkan tidak untuk 
dimiliki, tetapi dipakai, dinikmati kegunaannya saja. (Subekti, 202:90).  
Nama domain adalah alamat untuk berkomunikasi melalui internet, yang 
berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik dan menunjukkan 
lokasi tertentu dalam internet. Sedangkan merek pada dasarnya merupakan 
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tanda yang digunakan sebagai identitas pembeda dalam hal perdagangan 
barang dan jasa. Perbedaan pengertian ini adalah dasar dari perbedan 
konstruksi hukum merek dan nama domain.  
Berdasarkan pengamatan,  nama domain dan merek dibuat seolah-olah 
adalah objek yang sejenis sehingga keduanya dinyatakan sebagai hak milik. 
Nama domain dalam Pasal  23 ayat 2 UU ITE menyatakan bahwa “Pemilikan 
dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha 
secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Merek merupakan hak 
kekayaan intelektual yang berarti didalamnya terdapat hak milik sementara 
nama domain bukan merupakan hak milik. 
Selain faktor tersebut, asas first to file yang dimiliki merek berbeda dari 
nama domain yang menggunakan first file first serve. Hal ini memang wajar 
karena kedua hal tersebut merupakan objek yang berbeda. Kenyataannya, 
kerapkali nama domain dibatalkan dengan alasan pihak tersebut memiliki 
itikad tidak baik walaupun pihak ketiga mendaftarkan nama domain yang 
mirip saja seperti yang terjadi pada pendaftaran kasus doktermerek@bmw.id. 
Padahal, apabila dilihat dari niat benny dan jasa yang dia jual sama sekali 
tidak terlihata adanya niat untuk membonceng ketenaran pihak BMW.  
Ada tiga perbedaan antara merek dan nama domain (Ian Tolett,2001: 169). 
Pertama, Sistem nama domain tidak mengenali konsep "membingungkan" 
nama. Jadi sebuah domain nama yang hanya sedikit berbeda dengan yang ada 
nama domain masih dapat didaftarkan. Misalnya, nama domain <top- 
company.com> dapat didaftarkan (jika tersedia), bahkan jika 
<topcompany.com> sudah diambil. Sebaliknya, kebanyakan sistem merek 
dagang memperhitungkan sim larity of a mark to existing marks ketika 
mempertimbangkan apakah itu harus terdaftar atau apakah itu sah terdaftar.  
Kedua, tidak seperti dengan merek dagang, registrasi nama domain tidak 
tunduk pada sistem klasifikasi untuk barang dan jasa. Akibatnya, padahal 
identik merek dagang yang mencakup barang atau jasa yang berbeda dapat 
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tetap didaftarkan berdampingan dalam daftar merek dagang, masing-masing 
domain namanya unik dan umumnya hanya dimiliki oleh satu orang pemilik.  
Ketiga, Sistem nama domain tidak mengenali batas-batas nasional. TLD 
Generik dapat didaftarkan dan diakses oleh perusahaan atau organisasi dari 
mana saja negara. Demikian pula, meskipun ccTLD dikelola dari dalam 
negara-negara tertentu dan karenanya paling umumnya terdaftar oleh 
perusahaan di negara itu, sepertinya tidak ada apa pun untuk menghentikan 
keberadaan mereka didaftarkan oleh perusahaan dari luar negara itu, dan 
mereka pasti dapat diakses dari luar negeri. Akibatnya, perusahaan yang telah 
bertahun-tahun menggunakan merek dagang dan nama domain yang sama 
menemukan diri mereka bersaing untuk hak atas nama domain di seluruh 
dunia yang menggabungkan merek dagang. 
Tabel 3. Perbandingan pengertian Merek dan nama domain 
Merek Nama domain 
Pasal 1 Angka 1 UU Merek  
 
Pasal 1 Angka 20 UU ITE  
 
Merek adalah tanda yang 
dapat ditampilkan secara grafis 
berupa gambar, logo, nama, 
kata, huruf, angka,susunan 
warna, dalam bentuk 2 (dua) 
dimensi dan/atau 3 (tiga) 
dimensi, suara, hologram, atau 
kombinasidari 2 (dua) atau lebih 
unsur tersebut untuk 
membedakan barang dan/atau 
jasa yang diproduksi olehorang 
atau badan hukum dalam 
kegiatan perdagangan barang 
dan/atau jasa. 
Nama Domain adalah alamat 
internet penyelenggara negara, 
Orang, Badan Usaha, dan/atau 
masyarakat, yang dapat digunakan 
dalam berkomunikasi melalui 
internet, yang berupa kode atau 
susunan karakter yang bersifat 
unik untuk menunjukkan lokasi 





Berdasarkan Kebijakan Umum Nama Domain Versi 5.1 ,Format Nama 
Domain Indonesia Tingkat Kedua adalah <Nama Domain>.<DTD>.id. Nama 
Domain terdiri atas huruf (A–Z, a–z), Angka (0–9), dan karakter hyphen (“–
“). Karakter hyphen tidak boleh digunakan sebagai awal atau akhir, serta 
sebagai karakter ketiga dan keempat secara berurutan, dari suatu Nama 
Domain. Nama Domain Tingkat Kedua terdiri dari minimal 3 karakter dan 
maksimal 63 karakter. Sedangkan Format Nama Domain Tingkat Tinggi 
Indonesia: <Nama Domain>.id. 
Penamaan domain dapat menggunakan huruf, angka, atau kombinasi huruf 
dan angka. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia terdiri dari minimal 5 
karakter dan maksimal 63 karakter. Berbeda dengan nama domain, merek 
secara substansi memiliki pengertian yang lebih luas dari pada nama ataupun 
karakter alfabet. Bahkan, menurut UU Merek baru, merek tidak hanya 
terbatas pada  gambar, logo baik satu atau dua dimensi namun juga meliputi : 
suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk 
membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan 
hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek tidak hanya 
dilihat secara alfabetis saja karena dalam beberapa kasus, banyak merek yang 
mempunyai abjad dan lafal yang sama namun memilki kelas barang yang 
berbeda. Menurut Pasal 21 ayat (1) huruf a Permohonan ditolak jika Merek 
tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak 
lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Pengaturan dalam UU Merek 
memungkinkan seseorang mendaftarkan mereknya sama dengan merek lain 
namun harus dengan kelas barang yang berbeda 
 
b. Perbedaan Asas Pendaftaran Merek dan nama Domain 
Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 
pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan  
menggunakan sendiri Merek tersebut atau  memberikan izin kepada pihak 
lain untuk menggunakannya. Hak ini lahir berdasarkan prinsip konstitutif 
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dalam pendaftarannya. Penggunaan sistem konstitutif mulai berlaku pada 
tahun 1992 dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. 
Sistem konstitutif bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi 
pendaftar merek. Sebelumnya, Indonesia menggunakan sistem deklaratif 
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Asas yang 
digunakan dalam pendaftaran hukum merek adalah first to file principle yang 
mewajibkan pendaftaran merek dagang atau jasa yang dimiliki agar 
seseorang dapat memiiki hak atas merek. Permohonan tersebut diajukan 
kepada Menteri dengan melengkapi persyaratan- persyaratan administratif 
yang dibutuhkan. Syarat dan Tata Cara Permohonan Merek Yaitu (Pasal 4 
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis): 
1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya 
kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa 
Indonesia. 
2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mencantumkan: 
a) tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; 
b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; 
c) nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui 
Kuasa; 
d) warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan 
unsur warna; 
e) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali 
dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan 
f) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau 
jenis jasa. 
3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya. 
4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
label Merek dan bukti pembayaran biaya. 
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5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang 
dan/atau jasa. 
6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 
3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk 
karakteristik dari Merek tersebut. 
7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, 
label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. 
8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri 
dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan 
pendaftarannya. 
9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Setelah melengkapi persyaratan administatif pendaftaran merek, Menteri 
mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling 
lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan 
sebagaimana Pasal 14 ayat (1)  UU Merek. Pengumuman Permohonan dalam 
Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 
2 (dua) bulan. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan: 
1) nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan 
diajukan melalui Kuasa; 
2) kelas dan jenis barang dan/atau jasa; 
3) Tanggal Penerimaan; 
4) nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali 
dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; 
dan 
5) label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label 
Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin 
dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, 
disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau 
angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara 
pengucapannya dalam ejaan Latin. 
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Pengumuman pada pendaftaran merek bertujuan untuk memberi 
kesempatan pada masyarakat yang berkepentingan dengan pendaftaran suatu 
merek tertentu untuk mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap si 
pemohon yang bersangkutan. (OK Saidin,2013 :334)  Segala keberatan dan 
sanggahan dapat diajukan dengan ketentuan dalam Pasal 16 UU Merek dengan 
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang 
bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan tersebut haruslah mempnyai 
bukti dan dilampirkan. Paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak 
tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut  
harus sudah dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya. 
Permohonan sebagaimana Pasal 16 diajukan kepada menteri waktu paling 
lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang 
disampaikan oleh Menteri (Pasal 17 UU Merek).Pendaftaran merek yang rumit 
bertujuan agar tidak adanya merek yang sama karena melihat dari tujuan 
dibuatnya merek adalah sebagai daya pembeda. Merek A dengan merek B atau 
C tidak boleh sama. WIPO memiliki beberapa cara agar pendaftaran merek 
memenuhi kriteria yaitu (Tom Suryo Utomo, 2006: 212-213) : 
1) Coined atau “fancyful” words.  
Coined atau fancyful words adalah proses membuat kata yang akan 
dijadikan merek. Kata yang dihasilkan tidak memiliki arti. Keuntungannya 
adalah kata yang diciptakan dapat dilindungi dengan mudah karena 
memiliki daya pembeda. Namun, merek yang lahir dari coined words 
memiliki kekurangan diantaranya sulit diingat dan memerlukan usaha 
untuk mempromosikannya. Misal : Kodak 
2) Arbitary Marks  
  Arbitary  marks adalah cara yang memiliki arti namun tidak ada 
hubungannya sama sekali dengan produk yang akan dilekatkan. Arbitary 
marks adalah cara yang paling tepat menghindari merek yang bersifat 
generik atau menerangkan benda yang dijual. Keunggulannya adalah 
mudah dilindungi dan kerugiannya adalah perlu usaha yang keras untuk 
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memperkenalkan suatu merek dengan produk yamg memang pada dasarnya 
berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali. Contoh : merek APPLE 
3) Suggestive Marks 
     Suggestive marks adalah merk yang memiliki kata kunci yang terhubung 
dengan satu atau beberapa karakteristik dari suatu produk. Keuntungannya 
dari suggesive mark adalah sangat menarik untuk periklanan. Sedangkan 
kerugiannya merek tersebut beresiko karena bersifat deskriptif. 
Berbeda dengan pendaftaran merek yang menggunakan asas fist to file 
principle, pendaftaran nama domain menggunakan asas first come first serve. 
Artinya siapa yang lebih dulu mendaftar dia adalah yang berhak mendapatkan 
nama domain tersebut. Pendaftaran nama domain dilakukan tanpa adanya 
pemeriksaan terlebih dahulu. 
Pendaftaran merek dilakukan dengan melengkapi persyaratan pendaftaran 
yang lama karena persyaratan –persyaratan tersebut bertujuan agar tidak ada 
merek lain yang sama demi terwujudnya persaingan usaha yang sehat. Tanpa 
adanya tindakan passing off atau pemboncengan ketenaran merek yang sudah 
terkenal ataupun pemalsuan merek. Lebih jelasnya, perbandingan asas 
pendaftaran merek dan asas pendaftaran nama domain dibahas dalam tabel 
berikut.  
Tabel 4. Perbedaan asas pendaftaran merek dan nama domain 




negara, Orang, Badan 
Usaha, dan / atau 
masyarakat berhak 










Walaupun pada tabel diatas sama-sama harus medaftarkan nama domain 
atau merek dagang, namun pada dasarnya letak pembeda yang paling jelas 
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adalah adanya serangkaian prosedur yang semakin memperkecil kemungkinan 
adanya tindakan pemboncengan merek. Sangat jelas terlihat bahwa prosedur 
pengajuan merek jauh lebih rumit dibandingkan dengan pengajuan nama 
domain.  
Pengajuan nama domain mengutamakan kemudahan sehingga dapat dibuat 
kapan saja dan dimana saja menggunakan beberapa langkah. Langkah tersebut 
diantaranya adalah (https://pandi.id/domain/mendaftarkan-domain-id/ diakses 
tanggal 20 April 2018): 
1) Cek alamat domain 
Pengecekan nama domain ini merupakan tndakan untuk menghindari 
adanya kesamaan dengan pengguna nama domain lainnya. Berbeda dengan 
merek yang menggunakan tenaga pemerksa merek, pengecekan nama 
domain dilakukan dengan pengecekan mandiri oleh calon pengguna nama 
domain. Cara pengecekan adalah dengan memasukkan alamat domain yang 
ingin didaftarkan pada https://whois.pandi.id/ . Sistem whois akan otomatis 
mengecek nama domain tersedia atau tidak 
2) Memenuhi Persyaratan dan Mengupulkan dokumen yang dibutuhkan  
Nama domain juga harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu : 
a)Nama domain harus sesuai dengan kriteria penamaan, b) Nama Domain 
harus menghormati dan tidak bertentangan dengan HaKI, IPR, Hak 
Paten/Merk, c) Untuk .co.id dan .net.id, jika persyaratan 
SIUP/TDP/Akte/NPWP/Surat Ijin yang setara (cukup salah satu di 
antaranya) dan lain sebagainya sedang dalam proses pembuatan, perlu 
dilampirkan Surat Keterangan/Pernyataan dari Notaris, d) Jika dianggap 
perlu, PANDI dapat meminta klarifikasi berupa Surat Pernyataan/ 
Keterangan/ Penjelasan, vide Pasal 23 ayat (2) UU no. 11/2008 tentang 
ITE, e) Masa berlaku domain adalah 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) tahun 
sejak tanggal persetujuan penggunaan nama domain tersebut 
Dokumen yang dibutuhkan tiap nama domain berbeda diantaranya 








1 .ID • Diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga 
negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan 
hukum. 
• Apabila Pendaftar adalah Instansi Penyelenggara Negara, 
maka pendaftaran Nama Domain mengikuti Ketetapan 
Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika. 
2 .AC.ID SK Pendirian Lembaga dari Kementerian/Lembaga yang 
berwenang sesuai Peraturan Perundangan. 
Surat Keterangan Rektor atau Pimpinan Lembaga. 
KTP/Paspor. 
3 .CO.ID  SIUP/TDP/AKTA/NPWP/Surat Ijin yang setara (cukup 
salah satu di antaranya). 
KTP/Paspor. 
Sertifikat Merek (bila ada). 
4 .NET.ID  Surat Ijin Prinsip/Penyelenggaraan Usaha Bidang 
Telekomunikasi dari kementerian yang membidangi 
Komunikasi dan Informatika. 
KTP/Paspor. 
5 .WEB.ID KTP/Paspor. 
6 .SCH.ID Untuk sekolah resmi: 
Surat Keterangan Kepala Sekolah atau Kepala Lembaga. 
KTP/Paspor. 
Untuk Pendidikan non-formal yang diakui oleh SKPD: 





7 .OR.ID Akta Notaris atau Surat Keterangan dari organisasi yang 
bersangkutan. 
KTP/Paspor. 
8 .MIL.ID Diatur dalam Peraturan Panglima TNI. 
9 .GO.ID Diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi 
Komunikasi dan Informatika. 
10 .BIZ.ID KTP/Paspor. 
11 .MY.ID KTP/Paspor. 
12 .DESA.ID Diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi 
Komunikasi dan Informatika 
13 PONPES.ID Surat Keterangan pimpinan Pondok Pesantren atau 
Pimpinan Lembaga. ╖ KTP/Paspor. 
 
3. Memilih Registrar 
Tahap ketiga adalah memilih registrar sesuai dengan jenis domain 
yang dibutuhkan. Ada kelompok Registrar yaitu a) Registrar ISP yaitu 
net.id, b) Registrar militer yaitu Mabes TNI, c) Registrar PANDI 
diantaranya ada domain Cloud, Indoreg, Q Words, Belidomain, Reseller, 
D net, Ratnet, Daftar Nama, CBN Registrar, Rumah Web, Merekmu, 
PC24,Registrindo, Indosat M2, Citraweb, dan Bisa online  dan d)  
Registrar Pemerintah yaitu Kominfo. Pengecualian berlaku untuk 
pendaftaran domain .desa.id dan/atau .go.id bisa dilakukan 
di https://domain.go.id/. Untuk pendaftaran 
domain .mil.id dan/atau .net.id dapat dilakukan 
di https://register.pandi.id/. 
3) Membayar uang sewa pada registrar  
Setelah memilih nama domain, melengkapi persyaratan, dan membayar 
sejumlah uang kepada registrar untuk pendaftaran, nama domain sudah 
siap untuk digunakan.  
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  Mencermati mekanisme diatas perbedaan tingkat kemudahan pendaftaran 
merek dan nama domain sangat berbeda. Bahkan pengecekan nama domain 
hanya dilakukan secara sendiri oleh calon penggunabukan oleh pemeriksa 
seperti halnya merek. Whois dalam sistem hanya memberitahukan sebuah 
nama domain masih tersedia atau tidak dalam artian sudah dipakai atau belum 
oleh orang lain karena nama domain berasaskan first file first serve atau dapat 
diartikan “siapa cepat dia dapat”.  
 Apabila ada seseorang beritikad buruk sulit untuk diketahui dari awal 
karena sistem whois ini hanya menunjukkan tersedia atau tidaknya sebuah 
nama domain. Hal ini berbanding terbalik dengan  mekanisme pendaftaran 
merek yang rumit. pertama-tama jika ingin mendaftarkan merek hal yang 
harus dilakukan adalah mengajukan permohonan pendaftaran. Setelah 
permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan maka akan diberi 
tanggal penerimaan sesuai  Pasal 13 ayat (1) UU Merek.Persyaratan 
minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  formulir 
Permohonan yang telah diisi lengkap,   label Merek; dan bukti pembayaran 
biaya. Setelah itu baru dilakukan pengumuman permohonan yang bertujuan 
agar setiap orang yang merasa merek tersebut merupakan merek yang tidak 
dapat didaftarkan dan harus ditolak bisa mengajukan keberatan pendaftaran 
disertai bukti, setelah itu baru dilakukan pemeriksaan substantif oleh 
Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek. Apabila syarat itu 
terpenuhi maka merek tersebut didaftarkan oleh menteri dan jika tidak maka 
akan diberitahukan kepada pemohon berikut alasannya.  
 Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perjanjian sewa pada nama domain 
merupakan perjanjian yang paling tepat yang dapat diterapkan dalam nama 
domain Pasal 1548 KUHPerdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
perjanjian sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan 
dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah pemilik barang yang 
hendak disewakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya. 
Ditinjau dari pengertiannya, sewa menyewa memiliki beberapa unsur yaitu :  
1) Adanya para pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, 
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2) Adanya unsur pokok yaitu barang, harga dan jangka waktu sewa dan 
3) Adanya kenikmatan yang diserahkan. Unsur ini berarti dalam 
perjanjian sewa menyewa ada prestasi, antara lain: pihak yang 
menyewakan menyerahkan suatu barang kepada pihak penyewa untuk 
dinikmati sepenuhnya, dan pihak penyewa wajib memenuhi klausul 
perjanjian yang menyatakan bahwa penikmatan atas barang sewa 
berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan membayar 
uang sewa yang ditentukan oleh pihak yang menyewakan. 
Menurut R.Subekti, Pasal 1556 KUHPerdata menganut prinsip resiko 
berada di tangan pemilik barang sewaan‟ yang berarti kewajiban pihak yang 
menyewakan untuk memberikan ketentraman atas penikmatan bagi penyewa 
selama berlangsungnya persewaan dimaksudkan sebagai kewajiban pihak 
yang menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan 
hukum dari pihak ketiga yang membantah hak penyewa untuk menikmati 
barang yang disewanya. Di satu sisi, Pasal 23 ayat (3) UU ITE mengijinkan 
adanya pengajuan gugatan pembatalan nama domain jika ada pihak yang 
merasa haknya dilanggar sebagai akibat dari suatu pendaftaran nama domain. 
Begitu juga kebijakan pendaftaran nama domain PANDI yang mengharuskan 
registrant memahami walaupun pendaftaran nama domainnya diterima dan 
diaktivasi, hak registrant atas nama domain tersebut dapat digugat pihak lain 
yang merasa memiliki hak menggunakan nama domain yang dimaksud. 
Rumusan Pasal 1556 KUHPerdata menunjukkan adanya pertentangan 
antara prinsip dalam perjanjian sewa-menyewa dengan prinsip first come 
first-serve yang dianut perjanjian pendaftaran nama domain. Menurut 
Charlotte Waelde, Beberapa hal yang dapat timbul akibat permasalahan 
hukum akibat penggunaan merek sebagai domain name antara lain (Tim 
Lindsey,2006 : 173) Pertama, Pengunaan nama domain oleh pihak ketiga 
yang secara sengaja mendaftarkan nama domain yang menurutnya akan 
diminati banyak orang sebagai domain name. Kasus ini mulai terdengar pada 
tahun 1995 ketika seorang mahasiswa di Utah yang tidak mempunyai 
hubungan sama sekali dengan Microsoft mendaftarakan nama domain 
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“windows95.com”. Sebagaimana kita ketahui, Windows 95 merupakan 
produk dari perusahaaan Microsoft yang merupakan perusahaan komputer 
terkemuka di dunia. Kasus menarik lainnya yaitu pada tahun 1994, seorang 
jurnalis Quittne mendaftarkan nama domain McDonald.com. Mc Donald 
merupakan perusahaan fast food yang sudah terkenal di dunia. Modus yang 
sama juga dilakukan oleh Denis Toeppen yang telah mendaftarkan sejumlah 
240 merek terkenal dengan harapan dia memperoleh sejumlah uang sebagai 
imbalan dari nama domain tersebut. Hal ini biasa disebut dengan 
Cybersquatting. Kedua, perselisihan muncul jika pihak ketiga mendaftarkan 
sebuah nama domain yang sama atau mirip dengan merek orang lain dengan 
tujuan digunakan sendiri oleh pendaftar. Ketiga, pendaftaran domain 
dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa 
disadari memiliki kelas barang dan jasa yang berbeda. Sebagai contoh adalah 
merek “Fellowes” yang merupakan perusahaan alat tulis di Inggris 
didaftarkan sebagai nama domain ternyata memiliki kesamaan dengan 
Perusahaan lain yang bergerak di bidang firma hukum, galeri seni di 
Aberdeen juga memakai nama “Fellowers” (Tim Lindsey,2006 : 173). 
Cybersquatting merupakan tindakan pembajakan merek melalui nama 
domain tersebut, pihak yang membajak atau membuat nama domain dengan 
meniru nama merek terkenal lalu menjualnya kembali kepada pihak lain. Bagi 
perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang bagus dan dikenal 
dimasyarakat luas, hal ini tentulah sangat meresahkan, karena hal ini 
berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan ( Saghara Luthfillah 
Fazari, 2014 : 5). 
Perusahaan yang diincar biasanya perusahaan terkemuka yang sudah 
mempunyai nama besar. Modus yang digunakan oleh para Cybersquatters 
tersebut adalah dengan sering menggunakan alamat dengan nama-nama 
tertentu untuk memanfaatkan lalu lintas online (online traffic) untuk 
kepentingan tertentu atau mereka hanya menawarkan domain tersebut ke 
pemilik dengan harga tinggi. 
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Begitu pula sebagaimana yang penulis sebutkan dalam latar belakang, 
adanya kasus bmw merupakan salah satu contoh pengaburan pengertian dari 
tindakan cybersquatters. Benny menggunakan nama domain 
doktermerek@bmw.id tersebut karena BMW merupakan singkatan dari 
namanya sendiri yaitu Benny Mulyawan.Pengaturan tentang merek secara 
implisit memperbolehkan pendaftaran merek yang sama asal dengan kelas 
barang yang berbeda serta memenuhi ketentuan-ketentuan  lainnya. Prinsip 
ini banyak dianut oleh negara- negara lain di dunia. Sebaliknya, dalam sistem 
pendaftaran nama domain hanya satu nama domain saja yang dapat 
didaftarkan tanpa memandang pembedaan antara kelas barang. 
Konsekuensinya, apabila sebuah merek sudah digunakan sebagai nama 
domain untuk suatu merek A, merek B tidak bisa mendaftarkan mereknya 
menjadi nama domain. Misalnya saja merek Dove yang produknya 
diproduksi Unilever telah memiliki nama domain www.dove.com untuk 
barang kelas 3, maka domain tersebut tidak bisa didaftarkan oleh PT Mars 
Incorporated meskipun Mars Incorporated memiliki legitimate interest karena 
memiliki merek Dove pula untuk kelas barang 30. 
Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan asas pada pendaftaran merek 
dan nama domain. Pada merek dikenal dengan adanya prinsip first fo file, 
sangatlah berbeda dengan pendaftaran nama domain yang menggunakan asas 
first file first serve. Asas first to file adalah asas konstitutif dimana pendaftar 
merek harus mendaftarkan mereknya agar mendapatkan hak merek.  
Menurut Pasal 23 ayat (1) UU Merek, Pemeriksaan substantif merupakan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan 
pendaftaran Merek. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pemeriksa Merek. 
Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena 
keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan 
pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek. Dalam hal 
tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari 
terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan 
substantif terhadap Permohonan. Keberatan dalam jangka waktu paling lama 
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30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu 
penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan 
pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. 
Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Undang-
Undang no 20 tahun 2016 Merek ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam 
jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Dalam hal diperlukan 
untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli 
pemeriksa merek di luar Pemeriksa. Hasil pemeriksaan substantif yang 
dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa dan hasilnya 
dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh 
Pemeriksa dengan persetujuan Menteri. 
 
2. Upaya yang harus dilakukan dalam tercapainya sinkronisasi 
a) Urgensi Sinkronisasi Undang- Undang Merek dan Undang- Undang 
ITE 
Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundangundangan 
yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang 
tertentu. Proses sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya 
keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. 
Sinkronisasi dilakukan baik secara vertikal dengan peraturan di atasnya 
maupun secara horizontal dengan peraturan yang setara. 
Urgensi dari sinkronisasi ini adalah terwujudnya upaya preventif maupun 
represif adanya tindakan cyberquatters sekaligus melindungi adanya 
kepentingan pemegang nama domain beritikad baik seperti dalam kasus 
bmw.id. Masalahnya, hukum merek bersifat melingkupi satu negara saja 
(teritorial) sementara domain name bersifat jelajah duna (wold wide) 
sehingga dalam beberapa hal, hukum merek tidak bisa mengatasi kejahatan 
nama domain ( Rahmi Jened, 2015 :366). Mengatasi hal tersebut, diperlukan 
adanya peraturan yang sinkron untuk mengatur nama domain. 
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Pengaturan nama domain yang baik dibutuhkan untuk dua hal pokok 
yaitu melindungi para pemegang merek dari tindakan pemboncengan atau 
passing off  , dan sekaligus melindungi pemegang nama domain yang 
beritikad baik dari tuduhan passing off. Kedua sisi ini sangat berbeda dari 
segi kepentingannya. 
Selama ini, pengaturan yang dibuat dari segi nasional maupun 
internasional hanya berfokus pada pencegahan tindakan passing off nama 
domain yang menggunakan merek terkenal. Bahkan, pada Perjanjian 
Registrasi, antara pemilik nama domain dan registrar, untuk gTLDs dan 
ccTLDs seperti mensyaratkan bahwa  pendaftar berhak untuk mendaftarkan 
nama domain,  dengan mendaftarkan nama domain, pendaftar tidak akan 
melanggar atau melanggar hak - termasuk hak kekayaan intelektual - dari 
pihak ketiga,  pendaftar setuju untuk terikat dengan Kebijakan Resolusi 
Sengketa Seragam ICANN ('' UDRP '' atau '' Kebijakan '') dalam kasus 
gTLD dan, untuk ccTLDs, oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Nominet  
(Abida Chaudri, 2010 :1). Hal ini menyebabkan apabila ada salah satu pihak 
yang merasa merek dagangnya dilanggar dia bisa langsung 
menyelesaikannya dengan menggunakan peraturan UDRP atau Uniform 
Domain Name Dispute Resoution Policy tanpa persetujuan pihak yang 
digugat hal ini tentunya merugikan pemilik nama domain yang beritikad 
baik dan tidak bermaksud untuk membonceng ketenaran dari pihak lain. 
Kasus nyata yang terjadi adalah dalam kasus bmw.id. 
Benny Muliawan mendapatkan domain bmw.id saat periode Sunrise 
(periode pertama) pendaftaran domain .id oleh PANDI (Pengelola nama 
domain Indonesia). Periode ini dibuka pada 20 Februari sampai 17 April 
2014. Pada periode ini, PANDI memberi kesempatan pada perusahaan atau 
individu yang ingin membeli domain internet .id sesuai merek dagang yang 
dimiliki. Benny tidak memanfaatkan domain tersebut sebagai alamat situs 
web, melainkan untuk akun surat elektronik (email). Ia membukanya untuk 
email dengan alamat: doktermerek@bmw.id sejak Juni 2014. Alamat email 
ini sudah disebar Benny kepada usaha kecil menengah (UKM) yang 
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membutuhkan informasi soal kekayaan intelektual 
(http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150112173556-185-
24095/domain-bmwid-diperebutkan-bmw-dan-warga-surabaya/ diakses 
tanggal 15 Desember 2016). 
Kasus ini akhirnya diselesaikan PANDI melalui melalui mekanisme 
penyelesaian sengketa domain name dengan para panelisnya terdiri atas 
Robinson Hasoloan sebagai Ketua Panelis,Gunawan Bagaskoro sebagai 
Anggota Panelis, dan Helni Mutiarsih Jumhur sebagai Anggota Panelis.  
Dalam putusannya, domain bmw.id dialihkan kepada Pemohon dikarenakan 
adanya itikad tidak baik atas pendaftaran domain milik Benny Mulyawan. 
Putusan tersebut dituangkan dalam  Putusan PPND Nomor 002–0515 yang 
diputus pada 29 Mei 2016 lalu.  
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, atau BMW, yang 
merupakan merek terkenal telah terdaftar di banyak negara di dunia di lebih 
dari 150 negara termasuk Indonesia. Pendaftaran pertama merek BMW 
adalah di Jerman yang terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 410579 pada 
tanggal 15 November 1929 dan masih berlaku hingga tanggal 28 Februari 
2019 untuk jenis barang di kelas 7 dan 12. Di Indonesia, BMW, yang 
merupakan merek terkenal telah terdaftar di beberapa kelas untuk 
melindungi berbagai jenis barang dan jasa. Oleh karenanya, Pemohon telah 
diberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek BMW oleh Direktorat 
Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 
Menurut pembelaan Benny Mulyawan, Indonesia istilah BMW tidak 
harus berkonotasi dengan perusahaan mobil Jerman karena orang Jakarta 
mengenal Taman BMW, masyarakat Surabaya mengenal BMW sebagai 
nama tempat makan Bar Mangan Wareg yang berada di Pasar Atom, dan 
juga BMW versi Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu Biaya, Mutu, dan Waktu 
Kumpulan huruf B, M, dan W telah diungkap dalam kolom arti pada 
formulir pendaftaran merek '"BMW Patent" yang diajukan pada tanggal 24 
Juli 2012, merupakan inisial nama Termohon yaitu Benny Mulia Wan 
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[Bukti T-6]. Inisial BMW sudah dikenal oleh ternan-ternan SMA Termohon 
di Sekolah Kristen Yusuf Jakarta. 
Eksistensi BMw.id berupa akun email DokterMerek@BMw.id yang aktif 
sejak akhir Mei 2014. Istilah Dokter Merek untuk mengingatkan sebutan 
Termohon oleh kolom Insipiring Generation, Jawa Pos 22 Oktober 2012 
[Bukti T-77]. Publikasi email DokterMerek@BMw.id pertama kali melalui 
artikel “Melindungi Merek Franchise Agar Bebas Sengketa” yang tayang di 
Majalah Info Franchise edisi khusus 6/IX/Juni-Juli 2014 [Bukti T-35]. Dan 
rubrik Dokter Merek dapat diakses disitus 
http://plasafranchise.com/post/1100000354/dokter-merek/ tanggal 4 Juni 
2014 [Bukti T-36]. Bukti nyata pada tanggal 12 Agustus 2014 ada seorang 
dengan email gunawanhadi959@yahoo.com yang masuk ke inbox 
DokterMerek@BMw.id menanyakan bagaimana mengatasi penolakan 
merek oleh Direktur Merek DJHKI [Buktt T-33] dan seorang pebisnis 
pemula yang bernama Seandy (seandy_s@yahoo.com) pada tanggal 20 
April 2015 juga masuk ke inbox yang sama berkonsultasi masalah merek 
termasuk alternative badan hukum CV atau PT [Bukti T-34]. Dari sini 
membuktikan bahwa Termohon memiliki kepentingan hukum yang sah 
(legitimate interest) atas nama domain<BMw.id>. 
Meski begitu, Panelis Helni Mutiarsih Jumhur memutuskan berbeda 
pendapat dengan panelis lainnya. Menurutnya, Meski menganut asas First 
come first serve namun pendaftar nama domain juga harus menunjukan 
legitimate interestnya. Legitimasi disini adalah kepentingan hukum yang 
sah dan menjadi dasar di pendaftar mengajukan nama domain yang 
diinginkan, yaitu bisa nama singkatan dll. Sifat hakekat nama domain 
berbeda dengan merek sehingga untuk <bmw.id> dimana ada yang 
mendaftar dan dia bisa membuktikan legitimasi interest maka dia dianggap 
berhak untuk mendaftar nama domain dengan nama tersebut, karena nama 
domain merupakan sintax sebagai alamat internet.  
Termohon tidak memanfaatkan domain tersebut sebagai alamat situs 
web, melainkan untuk akun surat elektronik (email). Ia membukanya untuk 
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email dengan alamat: doktermerek@bmw.id sejak Juni 2014. Alamat email 
ini sudah disebar Benny kepada usaha kecil menengah (UKM) yang 
membutuhkan informasi soal kekayaan intelektual. Tak ada yang salah 
dengan pengajuan Termohon untuk domain <bmw.id>, karena dia sudah 
daftarkan namanya sebagai merek dengan singkatan BMW.Kasus ini 
merupakan akibat dari tidak adanya sinkronisasi antara dua undang- undang. 
Fakta yang didapatkan adalah terdapat dua garis besar yang menyebabkan 
tidak adanya sinkronisasi yaitu 1) Kesalahan pada konsep  “milik” dalam 
nama domain dan hak merek dan 2) Perbedaan asas pendaftaran merek dan 
nama domain.  
Konsep milik dapat diterapkan pada merek namun tidak dapat diterapkan 
dalam nama domain karena milik adalah hak yang paling sempurna 
dibanding hak lainnya.  Kenyataannya hak tersebut tidak dapat diterapkan 
dalam nama domain karena nama domain kenyataannya bisa digugat 
kembali oleh pihak lain dengan alasan nama domain itu melanggar hak 
merek dagang lainnya. Selain itu, konsepsi sewa dirasa lebih tepat karena 
pengguna nama domain harus membayar sewa per periode tertentu. 
Sinkronisasi hukum yang diperlukan dalam hal ini adalah menghapus kata 
milik pada Pasal 23 ayat (2) UU ITE menjadi “Pengunaan Nama Domain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, 
tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar 
hak Orang lain”. Jadi, Pasal ini sudah sesuai dengan peraturan-perauran 
dibawahnya yang tidak lagi menggunakan kata pemilik namun pengguna. 
Asas pendaftaran pada nama domain di seluruh dunia sama yaitu asas 
first file first serve. Asas ini mengutamakan kecepatan banyak pihak 
termasuk dalam kasus ini adalah Benny Mulyawan yang tidak memiliki 
itikad buruk dalam pendaftaran mereknya. ICANN selaku pengelola nama 
domain seharusnya menjadi penegah sebagai perumus kebijakan nama 
domain di dunia sehingga nama domain tidak merugikan berbagai pihak 
yang tidak mempunyai itikad buruk. Sistem pendaftaran nama domain dapat 
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dibangun dengan tata cara prosedural pendaftaran nama domain dengan 
pemeriksaan dahulu seperti halnya pemeriksaan substantif pada merek.  
b. Pengguna nama domain dalam pengaturan nama domain di 
Indonesia. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengguna memiliki arti orang 
yang menggunakan. Istilah pengguna pada nama domain dinyatakan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa 
“Pengguna Nama Domain adalah Orang, Instansi Penyelenggara Negara, 
Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk 
penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain”. Singkatnya, 
seseorang pengguna adalah orang atau badan hukum  yang mendaftarkan 
nama domain kepada registar.  
Pengguna berbeda dengan pemilik karena pemilik memiliki hak milik 
atas suatu barang tertentu. Hak milik merupakan hak yang paling utama jika 
dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lainnya, karena yang 
mempunyai hak dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya 
dengan sebebas-bebasnya terhadap bendanya. Merek adalah salah satu contoh 
hak milik karena merek adalah salah satu cabang dari Hak kekayaan 
intelektual.  
Nama domain dan merek sama- sama menjadi objek hukum. Namun, 
keduanya merupakan objek yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan. 
Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Merek Merek adalah tanda yang dapat 
ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, 
angka,susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 
dimensi, suara, hologram, atau kombinasidari 2 (dua) atau lebih unsur 
tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi olehorang 
atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 
Sedangkan nama domain berdasarkan pasal Pasal 1 Angka 20 UU ITE Nama 
Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, 
dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui 
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internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk 
menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Berdasarkan Kebijakan Umum 
Nama Domain Versi 5.1 ,Format Nama Domain Indonesia Tingkat Kedua 
adalah <Nama Domain>.<DTD>.id. Nama Domain terdiri atas huruf (A–Z, 
a–z), Angka (0–9), dan karakter hyphen (“–“). Dapat dilihat bahwa nama 
domain memiliki variasi yg lebih sedikit dibanding merek karena merek 
melingkupi logo, gambar, warna bahkan suara. 
Berdasarkan sejarah disimpulkan bahwa nama domain pada dasarnya 
adalah milik publik. Oleh karenanya, dalam Peraturan Peraturan Pemerintah 
Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik tidak dikenal 
dengan kata milik namun Hukum positif di indonesia masih mengakui nama 
domain. 
Istilah milik dianggap tidak lagi tepat untuk nama domain karena 
perjanjian yang paling dekat dengan nama domain adalah perjanjian sewa-
menyewa. Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian dalam 
KUHPerdata yang paling dekat dengan karakteristik perjanjian pendaftaran 
nama domain dibandingkan dengan konsep hak milik. Perjanjian sewa-
menyewa diatur dalam Bab VII Buku III Pasal 1548 sampai Pasal 1600 
KUHPerdata. Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, “Perjanjian sewa menyewa 
adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 
untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, 
selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak 
tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya”.Sewa menyewa seperti 
halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah perjanjian 
konsensuil. Kewajiban pihak satu untuk menyerahkan barangnya untuk 
dinikmati oleh pihak lain sedangkan kewajiban pihak lain membayar sewa. 
Jadi, barang diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi dipakai, dinikmati 
kegunaannya saja. (Subekti, 202:90).  
Konsep milik dapat diterapkan pada merek namun tidak dapat 
diterapkan dalam nama domain karena milik adalah hak yang paling 
sempurna dibanding hak lainnya.  Kenyataannya hak tersebut tidak dapat 
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diterapkan dalam nama domain karena nama domain kenyataannya bisa 
digugat kembali oleh pihak lain dengan alasan nama domain itu melanggar 
hak merek dagang lainnya. Selain itu, konsepsi sewa dirasa lebih tepat karena 
pengguna nama domain harus membayar sewa per periode tertentu. 
Sinkronisasi hukum yang diperlukan dalam hal ini adalah menghapus kata 
milik,  pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik seperti pada pasal Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi 
“Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat 
berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama” dan 
Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Pemilikan dan penggunaan Nama Domain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, 
tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar 
hak Orang lain”. Kata dasar mlik dalam kedua pasal ini dianggap lebih tepat 
apabila digantikan dengan pengguna karena yang memakai nama domain 
menyewa nama domain tersebut dengan membayarkan sejumlah uang per 
periode tertentu pada registrar. 
 
c. Asas first file first serve pada nama domain dan asas first to file pada 
merek 
Hak atas nama domain diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 
2016 juncto Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik Pasal 23 ayat (1), yang berbunyi “Setiap penyelenggara 
negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain 
berdasarkan prinsip pendaftar pertama”. Pasal ini memberi penjelasan bahwa 
adanya perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang- Undang Nomor 19 
Tahun 2016 juncto Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik bagi seseorang terhadap hak atas nama domain melalui 
mekanisme pendaftaran yang menggunakan prinsip “First come first served”. 
Kelemahan prinsip pendaftar pertama suatu  nama domain adalah pihak registrar 
tidak melakukan pengecekan secara nyata atas kompetensi si pendaftar. Prinsip 
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inilah yang membedakan pendaftaran nama domain dengan pendaftaran merek 
dagang. 
Kasus bmw.id dapat terjadi karena pengaturan nama domain tidak mengenal 
kelas barang, perbedaan jenis barang yang dilindungi tidak dikenal. Potensi 
sengketa karena prinsip pendaftar pertama pun tidak dapat dihindari. Pihak yang 
merasa memiliki nama merek dagang yang dijadikan nama domain biasanya 
akan meminta nama domain dibatalkan atau diserahkan. Sementara itu, pemillik 
nama domain dengan berdasarkan prinsip pendaftar pertama dapat berkilah 
untuk tidak membatalkan atau menyerahkan nama domain yang telah 
didaftarkan tersebut.(Aristoteles, 2012 :11). 
Sinkronisasi peraturan perundang- undangan dapat dilakukan dengan revisi 
undang undang ITE dengan mengoptimalkan sistem whois. sistem whois dengan 
metode pemeriksaan terhadap nama nama tertentu yang sekiranya memiliki kaitan 
dengan merek yang terkenal. WHOIS bukanlah akronim, meskipun mungkin 
terlihat seperti akronim. Bahkan, itu adalah sistem yang menanyakan 
pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab atas nama domain atau alamat IP? 
(https://whois.icann.org/en/about-whois diakses tanggal 17 Juli 2018) 
Pendaftar nama domain memainkan peran kunci dalam memastikan akurasi 
WHOIS. Sebagai pendaftar nama domain, Anda diminta untuk memberikan data 
kontak WHOIS yang akurat, dan menjaga keakuratannya selama jangka waktu 
pendaftaran. Ketika  mendaftarkan nama domain, calon pengguna harus 
memberikan detail kontak registrar yang akurat dan andal, dan memperbaikinya 
dan memperbaharuinya segera jika ada perubahan selama jangka waktu 
pendaftaran. Kewajiban ini merupakan bagian dari perjanjian pendaftaran dengan 
registrar. Karena seiring pertumbuhan internet, WHOIS mulai melayani 
kebutuhan berbagai pemangku kepentingan seperti pendaftar nama domain, agen 
penegak hukum, kekayaan intelektual dan pemilik merek dagang, bisnis, dan 
pengguna perorangan 
WHOIS berada di pusat perdebatan dan studi jangka panjang di ICANN, di 
antara lembaga tata kelola Internet lainnya, dan dalam komunitas Internet 
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global. Evolusi ekosistem Internet telah menciptakan tantangan bagi WHOIS di 
setiap bidang: akurasi, akses, kepatuhan, privasi, pelecehan dan penipuan, biaya 
dan kepolisian. Pertanyaan telah muncul tentang desain mendasar WHOIS, yang 
diyakini banyak orang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Internet saat ini, 
apalagi Internet masa depan. Kekhawatiran tentang keusangan WHOIS disamai 
oleh kekhawatiran tentang biaya yang terlibat dalam mengubah atau mengganti 
WHOIS. 
WHOIS menghadapi tantangan ini karena penggunaannya telah berkembang 
melampaui apa yang dibayangkan ketika protokol pendiriannya 
dirancang. Banyak pemangku kepentingan lebih memanfaatkannya dengan cara 
yang sah yang tidak diramalkan oleh para penciptanya. Jadi ICANN harus 
memodifikasi WHOIS selama bertahun-tahun; kebijakan konsensus tentang 
akurasi adalah contoh utama, serta pengenalan persyaratan validasi dan verifikasi 
dalam bentuk baru Perjanjian Akreditasi Pendaftar (RAA 2013) 
Ada tantangan lain untuk WHOIS, juga. Karena nama domain telah menjadi 
senjata penting untuk memberantas penipuan dan penyalahgunaan, Komite 
Keamanan dan Stabilitas Penasihat ICANN merekomendasikan  bahwa pendaftar 
dan pendaftar mempublikasikan titik penyalahgunaan informasi kontak. Kontak 
penyalahgunaan ini akan bertanggung jawab untuk menangani dan memberikan 
tanggapan tepat waktu terhadap keluhan penyalahgunaan yang diterima dari pihak 
yang diakui, seperti pendaftar lain, pendaftar, organisasi penegak hukum, dan 
anggota komunitas anti-pelecehan yang diakui. Pada tahun 2014, registrar di 
bawah RAA 2013 diminta untuk mempublikasikan data WHOIS yang mencakup 
kontak penyalahgunaan pendaftar. 
Bahkan dengan modifikasi ini, ada panggilan di masyarakat untuk perbaikan 
pada model WHOIS saat ini. Generic Names Supporting Organization ICANN 
(GNSO) mengeksplorasi bidang-bidang ini dan bekerja untuk mengembangkan 
kebijakan baru untuk mengatasi setiap masalah, jika perlu. Selama dekade 
terakhir, GNSO telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi 
kembali sistem WHOIS saat ini, dan telah berupaya mengumpulkan data yang 
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memeriksa pentingnya WHOIS kepada para pemangku kepentingan. Atas 






























1. Terdapat dua hal yang menyebabkan tidak sinkronnya  UU ITE dan UU 
Merek. Pertama, perbedaan konsep kepemilikan hak merek dan hak  
nama domain. Nama domain dirasa kurang tepat jika dikategorikan 
seperti halnya merek karena nama domain merupakan objek yang 
berbeda. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis 
berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 
bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau 
kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan 
barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum 
dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sedangkan nama 
domain terbatas hanya susunan huruf alfabetis tanda – dan angka saja. 
Tidaklah adil bila nama domain dalam pengaturannya secara mutlak 
melindungi merek. Kedua, asas pendaftaran yang berbeda antara first to 
file dan first come first serve menjadikan pemegang nama domain sulit 
untuk mendapat perlindungan hukum tidak seperti halnya merek yang 
menganut asas konstitutif dalam perlindungan hukum kekayaan 
intelektual 
2. Sinkronisasi peraturan perundang- undangan dapat dilakukan dengan 
optimalisasi sistem whois dengan metode pemeriksaan terhadap nama 
nama tertentu yang sekiranya memiliki kaitan dengan merek yang 
terkenal. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penumpukan tuntutan 
para pemegang merek yang sebenarnya pihak ketiga yang mendaftarkan 
tidak mempunyai itikad buruk seperti dalam kasus bmw.id. kedua, 
sinkronisasi dapat dilakukan dengan Sinkronisasi hukum yang 
diperlukan dalam hal ini adalah menghapus kata milik,  pada Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik seperti pada pasal Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Setiap 
penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat 
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berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama” 
dan Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi“Pemilikan dan penggunaan Nama 
Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada 
iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan 
tidak melanggar hak Orang lain”. Kata dasar mlik dalam kedua pasal ini 
dianggap lebih tepat apabila digantikan dengan pengguna karena yang 
memakai nama domain menyewa nama domain tersebut dengan 







 Bagi Pemerintah khususnya Pengelola Nama Domain Id dan juga ICANN 
selaku pengelola nama domain diharapkan untuk membuat aturan yang 
seimbang. Tidak hanya melindungi pemilik merek dari dugaan kejahatan domain 
name seperti cybersquatting dan typosquatting saja tetapi juga membuat aturan 
mengenai bagaimana melindungi para pemegang nama domain seperti dalam 
kasus bmw.id yang berakhir pada pengalihan kepemilikan domain 
doktermerek@bmw.id milik Beny Mulyawan menjadi milik Perusahaan BMW. 
aturan yang dimaksud salah satunya bisa dengan memperbaharui sistem 
pendaftaran nama domain dengan menggunakan pemeriksaan terlebih dahulu 
seperti halnya pada pendaftaran merek dagang yang menggunakan beberapa 
tahapan seperti pengumuman pendaftaran agar pihak lain bisa 
memberisanggahan apabila nama domain tersebut melanggar hak merek milik 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2016 
TENTANG 
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 
 
Pasal 3 
Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. 
BAB III 
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK 
Bagian Kesatu 
Syarat dan Tata Cara Permohonan 
Pasal 4 
(1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada 
Menteri secara 
elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. 
(2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan: 
a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; 
b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; 
c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa; 
d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; 
e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal 
Permohonan diajukan 
dengan Hak Prioritas; dan 
f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa. 
(3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya. 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek 
dan bukti pembayaran 
biaya. 
(5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau 
jasa. 
(6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) 
dimensi, label Merek yang 
dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut. 
(7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label 
Merek yang dilampirkan 
berupa notasi dan rekaman suara. 
(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat 
pernyataan kepemilikan 
Merek yang dimohonkan pendaftarannya. 
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Pasal 5 
(1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dan satu Pemohon yang secara 
bersama-sama berhak atas 
  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 11 TAHUN 2008 
TENTANG 
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 
Pasal 22 
(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen 
Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan 
perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. (2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB VI 
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, 
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI 
Pasal 23 
(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat 
berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. 
(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha 
secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. 
(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang 
dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, 
berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud. 
Pasal 24 
(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.  
(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, 
Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang 
diperselisihkan. 
(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama 
Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan 
dengan Peraturan Perundang-undangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
  
 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 82 TAHUN 2012 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 
 
Pasal 77  
(1) Pendaftaran Nama Domain dilaksanakan berdasarkan prinsip pendaftar pertama.  
 
(2) Nama Domain yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan:  
a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; dan  
c. iktikad baik.  
 
(3) Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain berwenang:  
a. menolak pendaftaran Nama Domain apabila Nama Domain tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);  
b. menonaktifkan sementara penggunaan Nama Domain; atau  
c. menghapus Nama Domain apabila pengguna Nama Domain melanggar ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah ini.  
 
Pasal 78  
(1) Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain wajib menyelenggarakan 
pengelolaan Nama Domain secara akuntabel.  
 
(2) Dalam hal Registri Nama Domain atau Registrar Nama Domain bermaksud akan 
mengakhiri pengelolaannya, Registri Nama Domain atau Registrar Nama Domain 
wajib menyerahkan seluruh pengelolaan Nama Domain kepada Menteri paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.  
 
Pasal 79  
(1) Nama Domain yang mengindikasikan Instansi hanya dapat didaftarkan dan/atau 
digunakan oleh Instansi yang bersangkutan.  
 
(2) Instansi wajib menggunakan Nama Domain sesuai dengan nama Instansi yang 
bersangkutan.  
 
Pasal 80  
(1) Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain menerima pendaftaran 





PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 23 TAHUN 2013 
TENTANG 
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 









Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain menerima pendaftaran Nama 




(1) Pendaftaran Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berdasarkan 
prinsip pendaftar pertama. 
(2) Calon Pengguna Nama Domain mengajukan permohonan pendaftaran Nama 
Domain kepada Registri Nama Domain dan/atau Registrar Nama Domain. 
(3) Calon Pengguna Nama Domain dalam mengajukan permohonan pendaftaran 
Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibatasi jumlah Nama 
Domain yang didaftarkan. 
(4) Proses penetapan Nama Domain paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 








PENYELESAIAN PERSELISIHAN  






Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft melawan Benny Muliawan 
Nomor: Putusan–002–0515  
Nama Domain: bmw.id 
 
PARA PIHAK  
Pemohon adalah Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, beralamat di Petuelring 130, 
80809 Munchen, Germany (selanjutnya disebut “Pemohon”), dalam hal ini memilih kedudukan 
hukum di kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Hak Intelektual Suryomurcito & Co., 
beralamat di Wisma Pondok Indah, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok V-TA, Pondok 
Indah, Jakarta 12310.  
Termohon adalah Benny Muliawan, beralamat di Wonorejo Permail Selatan 8/CC-555,  
RT/RW : 004/006, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya - Jawa Timur (selanjutnya disebut 
“Termohon”).  
REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN  
Nama Domain yang menjadi diperselisihkan adalah: <bmw.id>, terdaftar pada registrar RadNet.  
PANEL  
Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara 
independen dan imparsial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan 
kepentingan (conflict of interest) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini.  
Dr. Ir. Robinson Hasoloan, SH., LL.M sebagai Ketua Panelis,  
Gunawan Bagaskoro, SP., sebagai Anggota Panelis, dan  
Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.H. sebagai Anggota Panelis.  
RIWAYAT PROSEDURAL  
1. Pada tanggal 19 Maret 2015, Pemohon menyampaikan Surat Keberatan RSREF: B5096- 
00334/JSM ke Sekretariat PPND yang disampaikan oleh Suryomurcito & Co (Pemohon) atas 
nama Bayerische Motoren Werke Aktiengeschellschaft Muenchen, Germany; Pada 30 Maret 
2015 dan mengirimkan ulang RSREF: B5096-00334/JSM revised form/atas  Pendaftaran nama 
domain <bmw.id>; dan bukti pembayaran biaya PPND pada 08 April 2015.  
2. Pada tanggal 13 April 2015, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen 
lampiran serta Notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar 
Radnet;  
3. Pada tanggal 23 April 2015 jam 14:02, Surat Undangan Sekretariat PPND No Ref. 
294/PANDI/KBJ/IV/2015 mengenai tawaran Mediasi keberatan domain <bmw.id> kepada 
Suryomurcito & Co (Pemohon) dan Sdr. Benny Muliawan (Termohon).  
4. Pada tanggal 23 April 2015 jam 14:36, konfirmasi penerimaan mediasi Suryomurcito & Co 
(Pemohon) RSREF: B5096-00334/JSM Confirmation to attend the meeting dan Sdr. Benny 
Muliawan (Termohon) atas tawaran Mediasi oleh Sekretariat PPND.  
5. Pada tanggal 28 April 2015 jam 14:52, berita acara mediasi antara Para Pihak Nomor : 70/ SK 
– KETUM/KBJ/IV/2015, Suryomurcito & Co (Pemohon) dan Sdr. Benny Muliawan (Termohon) 
yang dinyatakan gagal dalam proses mediasi.  
6. Pada tanggal 28 April 2015 jam 15:00, permintaan perpanjangan penyampaian Tanggapan oleh 
Sdr. Benny Muliawan (Termohon).  
7. Pada tanggal 28 April 2015 jam 18:56, penolakan perpanjangan penyampaian Tanggapan oleh 
Termohon oleh Sekretariat PPND untuk kasus nama domain <bmw.id> No: 299 
/PANDI/CHAIRMAN/IV/2015.  
8. Pada tanggal 4 Mei 2015 jam 13:39, tanggapan Sdr. Benny Muliawan (Termohon) telah 
disampaikan ke Sekretariat PPND dan pada 8 Mei 2015 mengirimkan perbaikan Tanggapan atas 
domain bmw.id;  
9. Pada tanggal 7 Mei 2015 jam 13:00, dan 8 Mei 2015 Sekretariat PPND mengirimkan Form 
Tanggapan Termohon beserta lampirannya kepada Pemohon.  
 
TUNTUTAN  
Pemohon menuntut bahwa nama domain yang diperselisihkan dialihkan dari Termohon kepada 
Pemohon.  
ARGUMEN PARA PIHAK  
A. Pemohon  
Perselisihan terkait Merek Terdaftar.  
Merek BMW adalah merek terkenal milik Pemohon yang telah terdaftar di Indonesia  
Pemohon adalah salah satu produsen mobil terkemuka di dunia. Pemohon, berdasarkan namanya, 
yaitu BMW, berada dalam peringkat 100-besar dari daftar perusahaan FORTUNE GLOBAL 500. 
Merek BMW diberi peringkat 12 teratas dari peringkat 100-besar Merek Global Terbaik oleh 
salah satu agensi pemberi peringkat merek paling dihormati yaitu Interbrand.  
Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Pemohon telah menghabiskan lebih dari 21,415 juta 
Euro untuk mengiklankan merek BMW milik Pemohon di seluruh dunia dan pada tahun 2012 
sendiri telah Pemohon mendapatkan penghasilan lebih dari 76,848 juta Euro atas penggunaan 
merek BMW milik Pemohon.  
BMW, yang merupakan merek terkenal milik Pemohon Keberatan telah terdaftar di banyak 
negara di dunia di lebih dari 150 negara termasuk Indonesia. Pendaftaran pertama merek BMW 
adalah di Jerman yang terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 410579 pada tanggal 15 November 
1929 dan masih berlaku hingga tanggal 28 Februari 2019 untuk jenis barang di kelas 7 dan 12. Di 
Indonesia, BMW, yang merupakan merek terkenal milik Pemohon, telah terdaftar di beberapa 
kelas untuk melindungi berbagai jenis barang dan jasa. Oleh karenanya, Pemohon telah diberikan 
hak eksklusif untuk menggunakan merek BMW oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  
Pemohon memiliki keberadaan yang aktif di seluruh dunia, dan menyediakan barang-barang dan 
jasa-jasa di seluruh Asia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Pemohon Keberatan dan 
merek BMW telah memiliki sejarah yang panjang dalam produksi lokal di Indonesia, jauh 
kembali ke tahun 1976 dengan seri 520i (kode model E12). PT. BMW Indonesia adalah suatu 
anak perusahaan yang seutuhnya dimiliki oleh Penggugat. Berdirinya anak perusahaan ini pada 
April 2001 menunjukkan komitmen dari Grup BMW terhadap masa depan jangka panjangnya di 
Indonesia.  
Lebih jauh lagi, Pemohon telah memiliki Pendaftaran nama domain di Indonesia pada domain 
tingkat dua (DTD), yaitu, "bmw.co.id" sejak 20 Juli 2001 (Lampiran-14).  
Pemohon telah menawarkan upaya penyelesaian secara kekeluargaan pada Termohon 
Keberatan yang mana tawaran tersebut telah ditolak oleh Termohon Keberatan  
Pada bulan November 2014, Pemohon menemukan bahwa Termohon Keberatan telah 
mendaftarkan nama domain <bmw.id> pada PANDI. Nama domain tersebut telah didaftarkan 
oleh Termohon Keberatan pada tanggal 17 April 2014 atau dalam periode Sunrise DTT .id. 
Hingga saat ini, situs dengan nama domain <bmw.id> menampilkan layar kosong tanpa isi 
apapun (Lampiran-15) yang mana hal ini menunjukkan indikasi yang kuat bahwa Termohon 
Keberatan tidak memiliki niat untuk menggunakan nama domain <bmw.id> untuk kegunaan 
apapun yang sah sehubungan dengan situs yang berfungsi. Namun hal ini justru menunjukkan 
bahwa pendaftaran nama domain tersebut hanya untuk mencegah pihak pemilik merek terkenal 
BMW yang sudah terdaftar secara sah di Indonesia untuk memiliki pendaftaran nama domain 
<bmw.id> dimana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan cybersquatting.  
Pada tanggal 28 November 2014, Kuasa dari Pemohon mengirimkan surat peringatan kepada 
Termohon Keberatan baik melalui surat elektronik maupun melalui kurir. Termohon Keberatan 
pada dasarnya menolak untuk menyerahkan nama domain dan menanggapi sebagai berikut:  
- Termohon Keberatan memberikan konfirmasi bahwa Termohon Keberatan hanya baru 
mengajukan permohonan pendaftaran merek BMW Patent di kelas 45 dan bukan memiliki merek 
terdaftar. Termohon Keberatan bahkan menyatakan akan melawan agar permohonan mereknya 
dapat terdaftar.  
- Termohon Keberatan memberikan konfirmasi bahwa Termohon Keberatan hanya menggunakan 
nama domain tersebut untuk akun alamat email yang ditujukan untuk konsultasi Hak Kekayaan 
Intelektual untuk badan usaha kecil menengah 
(http://www.plasafranchise.com/post/1100000354/dokter-merek/).  
- Termohon Keberatan tidak memiliki keinginan untuk menyerahkan nama domain. Termohon 
keberatan menyatakan bahwa BMW tidak menggunakan haknya pada periode Sunrise (yang 
mana pendaftaran hanya diperbolehkan untuk pemilik merek terdaftar pada periode terbatas 
tersebut) sehingga Termohon Keberatanlah yang berhak atas nama domain tersebut.  
- Termohon Keberatan menyatakan bahwa Termohon Keberatan memiliki hak untuk 
mendapatkan merek terdaftar mengingat BMW tidak memiliki pendaftaran di kelas 45.  
- Termohon Keberatan menantang Pemohon untuk mengajukan tindakan hukum baik pada 
PANDI maupun melalui Pengadilan (Lampiran-16).  
Pemohon telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan terlepas 
bahwa tindakan Termohon Keberatan telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan peraturan 
PANDI yang mana tawaran ini telah ditolak oleh Termohon Keberatan. Pemohon juga telah 
memberikan penawaran untuk mengganti keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh 
Termohon Keberatan berikut biaya yang diperlukan untuk proses pengalihan hak atas 
kepemilikan nama domain (jika ada) dimana Termohon Keberatan dengan mudah menolak 
tawaran Pemohon (Lampiran-17 dan Lampiran-18).  
Termohon Keberatan telah mendaftarkan nama domain yang identik dengan merek 
terkenal BMW milik Pemohon  
Bahwa Termohon Keberatan telah mendaftarkan nama domain <bmw.id> yang identik dengan 
merek terkenal BMW milik Pemohon yang mana merek BMW tersebut telah terdaftar di 
beberapa negara di dunia di lebih dari 150 negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia, merek 
Pemohon telah terdaftar setidaknya sejak tahun 1988 dan oleh karenanya telah dilindungi 
terhadap merek-merek yang memiliki persamaan dengan merek BMW. Dalam hal ini Direktorat 
Merek telah menolak beberapa permohonan pendaftaran merek dengan huruf BMW sebagaimana 
tertera dalam daftar sebagai berikut Lampiran-19 (status inactive dalam daftar tersebut 
mengindikasikan bahwa merek-merek ini telah ditolak oleh Direktorat Merek).  
Bahwa fakta yang menunjukkan huruf BMW yang nyata-nyata ditiru dalam permohonan merek 
Termohon Keberatan atau setidaknya memiliki persamaan pada keseluruhan/pada pokoknya 
dengan merek terkenal BMW telah dikonfirmasi dalam pernyataan Direktur Merek pada tanggal 
14 Januari 2015 bahwa permohonan pendaftaran merek Termohon Keberatan ada potensi bakal 
ditolak oleh Direktorat Merek (Lampiran-20).  
Termohon Keberatan tidak memiliki kepentingan yang sah atas merek BMW dan nama 
domain <bmw.id>  
- Termohon Keberatan tidak memilik hak atas merek BMW  
Bahwa pendaftaran nama domain <bmw.id> diajukan oleh Termohon Keberatan pada periode 
Sunrise pada tanggal 17 April 2014. Bahwa pendaftaran atas nama domain pada DTD.id pada 
periode tersebut hanya diperbolehkan pada pemilik merek yang telah terdaftar pada Direktorat 
Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia yang mana nama domain itu sendiri harus identik dengan merek 
yang terdapat pada sertifikat merek. Berdasarkan penelusuran pada Database Merek yang dapat 
diakses pada tautan http://merek-indonesia.dgip.go.id/, Pemohon tidak dapat menemukan merek 
terdaftar apapun untuk merek BMW terdaftar atas nama Benny Muliawan, S.E. atau Termohon 
Keberatan (Lampiran-21); sehingga pendaftaran nama domain <bmw.id> pada DTT .id dalam 
periode Sunrise dengan menggunakan merek terkenal BMW milik Pemohon yang telah terdaftar 
di Indonesia dapat diduga telah melanggar ketentuan pendaftaran nama domain pada DTT .id.  
Lebih jauh lagi, Termohon Keberatan sendiri mengakui bahwa Termohon Keberatan hanya 
memiliki permohonan merek BMW Patent di kelas 45 yang diajukan pada bulan Juli 2012 dan 
sampai saat ini permohonan merek tersebut belum terdaftar atau bahkan belum 
diumumkan/dipublikasi; sementara permohonan merek lainnya di kelas 45 yang diajukan pada 
bulan Oktober 2012 telah dipublikasikan oleh Direktorat Merek (mohon merujuk pada merek 
ADEM AYEM pada halaman terakhir publikasi yang dapat diakses melalui tautan 
http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdffiles/brm_2014/88.pdf). Bahwa dapat 
diasumsikan secara kuat, permohonan pendaftaran Termohon Keberatan telah diusulkan untuk 
ditolak dengan tidak diumumkan/dipublikasikan merek tersebut - yang mana hal ini secara jelas 
menunjukkan Termohon Keberatan tidak memiliki hak apapun atas merek. Bahwa asumsi ini 
juga didukung oleh pernyataan Direktur Merek pada media pada tanggal 14 Januari 2015 
sebagaimana disebutkan diatas (vide Lampiran-20).  
- Pendaftaran Nama Domain tidak diajukan untuk nama yang identik dengan merek 
Termohon Keberatan atau nama usaha Termohon Keberatan  
Bahwa baik nama Termohon Keberatan (Benny Muliawan, S.E.) atau nama badan usaha yang 
dikelola oleh Benny Muliawan, S.E., (PT BNL Patent) adalah bukan BMW. Pendaftaran nama 
domain <bmw.id> oleh Termohon Keberatan telah melanggar ketentuan pendaftaran nama 
domain pada DTT .id pada periode Sunrise.  
Bahwa BNL Patent telah berdiri setidaknya sejak tahun 2004 pertama dengan nama CV BNL 
Patent yang kemudian diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BNL Patent di tahun 2010. 
Bahwa argumen Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa BMW sebagai bagian dari 
namanya tidak sejalan/tidak cocok dengan kenyataan. Apakah Termohon Keberatan berkeinginan 
mengambil resiko untuk merubah identitas brand milik Termohon Keberatan setelah dibangun 
dan mendapatkan reputasi atas nama BNL sejak tahun 2004 yang mana hal ini sangatlah 
dipertanyakan dan mengingat bahwa hingga saat ini Termohon Keberatan tidak mengambil 
langkah apapun untuk mengubah nama usahanya menjadi BMW Patent. Termohon Keberatan 
telah menggunakan nama domain bnl.co.id. Termohon Keberatan tidak akan mendaftarkan nama 
domain <bmw.id> Termohon Keberatan memang memiliki niat yang tulus dan sebenar-benarnya 
untuk menggunakan nama domain pada DTT .id. Termohon Keberatan tentunya akan 
mendaftarkan nama domain bnl.id. Dimana hal ini tidak dilakukan (vide Lampiran-11) namun 
sebaliknya Termohon Keberatan malah memilih untuk memiliki Pendaftaran atas nama domain 
<bmw.id>.  
Tindakan ini lebih mendekati/menunjukkan suatu tindakan dari seseorang yang mendaftarkan 
nama domain <bmw.id> dengan maksud untuk mengoleksi nama domain dan berbisnis 
sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan pada media (vide Lampiran-12). Kami 
lampirkan beberapa publikasi terkait Termohon Keberatan (sebelum surat peringatan dikirimkan 
oleh kuasa Pemohon pada tanggal 28 November 2014) dimana representasi BMW sebagai nama 
Termohon Keberatan (sebagaimana pada saat ini diargumentasikan oleh Termohon Keberatan) 
tidak tertera dalam publikasi-publikasi tersebut (Lampiran-22 sampai dengan Lampiran-26).  
- Penggunaan BMW sebagai nama domain akan menimbulkan kekeliruan pada publik  
Bahwa penggunaan merek BMW dalam nama domain pada DTT .id yang bukan dimiliki oleh 
pemilik merek terdaftar akan menimbulkan asosiasi yang mengelirukan dengan Pemohon sebagai 
pemilik merek terkenal BMW dimana konsumen secara luas akan dikelirukan atas situs dengan 
nama domain tersebut adalah situs resmi dan/atau berafiliasi dengan Pemohon atau setidaknya 
mendapatkan ijin atau otorisasi dari Pemohon dimana hal ini adalah tidak benar.  
Pendaftaran nama domain telah didaftarkan oleh Termohon Keberatan dengan itikad 
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